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Facilitant l'adressage des sites sur
Internet, le nom de domaine est devenu un
moyen d'identification de l'entreprise, de
ses activités et de ses productions, tant
dans le monde virtuel que dans le monde
réel, ce qui a amené le législateur à
chercher comment protéger « cet
identifiant» et organiser son mode
d'exploitation.
Cette «valeur ajoutée» à l'entreprise,
qu'est le nom de domaine, déclenche
plusieurs conflits entre lui et les «autres»
signes distinctifs et pose de nouvelles
questions et des réflexions d'ordre
juridique. L'étude de la protection des
noms de domaine met en relief l'élasticité
de la théorie des signes distinctifs, une
protection qui s'étend au monde virtuel
transnational de l'Internet.
Le caractère virtuel des noms de domaine
sur le réseau mondial de l'Internet trace
aussi un problème de juridiction. Doit on
considérer que la protection accordée aux
noms de domaine revêt un caractère
d'ordre international, ou simplement un
caractère d'ordre national où s'appliqueront
les règles de droit d'un seul Etat?
Toutes ces questions et bien d'autres,
feront le noyau de notre étude dans laquelle
on essayera le plutôt possible de répondre
aux différentes questions d'ordre juridique
qui se rattachent aux noms de domaine,
tout en se basant sur les divers avis
doctrinaux et jurisprudentiels comparés en
la matière.
Summary
Facilitating web sites addressing on the
Internet, domain names have become a
means of identification of the company, its
activities and its productions, whether in
the virtual world as well as in the real
world which obliged the legislator to look
for the best legal way to protect this
"identifier" and organize its mode of
exploitation.
This "added value" to the company,
naming the domain name, provokes several
conflicts between him and "the other
distinctive signs" by raising new questions
and reflexions of legal nature. The study of
the protection of the domain names
highlights the elasticity of the distinctive
signs theory, which extends toward the
transnational virtual world of the Internet.
The virtual nature of domain names on the
Internet traces also a problem of
jurisdiction. Must one consider that the
protection granted to domain names is of
an international nature, or just national?
AlI these questions and others as well, will
make the core of our study during which
we will try to answer, as much as possible,
to all related questions, based on various
related doctrinal and jurisprudential
OpInlûns.
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Introduction
La création d'un site web demande la mise en place préalable d'une
stratégie technique, financière et juridique, qui suppose tant pour les
entreprises que pour les professionnels personnes physiques, les
organismes et associations, voire même les particuliers, un effort
intellectuel et économique considérable.
De par son caractère transfrontière le réseau Internet (ci-après nommé
réseau) soulève d'innombrables questions qui attirent particulièrement
l'attention du juriste: le fait qu'il s'agisse d'un univers largement
immatériel bouleverse en lui seul les normes juridiques traditionnelles et
soulève des problèmes de conflits de lois et de juridictions. Toutefois, « si
les règles de droit international privé ont toujours présenté les avantages
de la stabilité et de la certitude, cela semble moins évident lorsqu'elles
sont appliquées aux environnements électroniques »1.
1 R.L.DUNNE,« Detering Unauthorized Accsess to Computers: Controlling Behavior in Cyberspace
through a Contract Law Paradigm», (1994), 35 Jurimetrics Journal of Law (ABA), p. 9-10: « Cyberia,
wherever it is, crosses al! national boundaries ... In cyberia, distance is irrelevant. There is no single
nation whose laws can viably control behavior in cyberspace »; Dans le même sens, B. JEW, «Cyber
Jurisdiction-Emerging Issues and Conflicts of Law When Overseas Courts Challenge Your Web» ,
(December 1998), 37 Computers & Law 24: « The Internet is global and non-national. It is global
because of its nature in transcending geographic, political and legal boundaries ... It is non-national as
users of the Internet are generally unaware of or indifferent to the physical location of a website or the
physicallocation ofother parties»; ; Dans le même sens, B. CAMERON, Law Technology, (2001), v. 34,
n. 2, p. 2.
2G. Goldstein et E. Groffier considèrent:
« Un contrat international implique nécessairement des actes
d'exécution matérielle, mettant ainsi enjeu la compétence d'un ordre
juridique étatique, à moins, bien sur, qu'il ne s'exécute totalement
en-dehors de toute zone étatique. L'II espace virtuel Il du réseau
Internet serait ici un bon exemple de ce dernier type de lieu ».2
D'ailleurs, plusieurs litiges peuvent naître sur l'Internet, ainsi:
« Si l'on reprend les catégories classiques du droit international privé,
il semble que l'on puisse exclure les litiges liés au statut personnel, à
condition toutefois d'admettre que les litiges relatifs aux droits de la
personnalité et particulièrement ceux relatifs au droit à l'image n'en
font pas partie, et ceux relatifs au statut réel immobilier »3. Il n'en
reste ainsi que « les conflits de type contractuel et ceux de type
délictuel »4.
2 G. GOLDSTEIN et E. GROFFIER, Traité de Droit Civil, Droit International Privé, Tl, «Théorie
Générale », éditions Yvon Blais, 1998, p. 116; Dans le même sens, ALAIN BENSOUSSAN, Internet
aspects juridiques, éditions Hermès, Paris, 1996, p. 121 : «Par nature, l'Internet est un réseau ouvert et
international. En conséquence, plusieurs législations se trouvent en cours d'application. Pour déterminer
le cadre juridique applicable, deux séries d'instruments sont disponibles: J- La méthode de résolution des
conflits de lois, 2- Les convention internationales ».
3 TH. GERBEAUX, Internet et le Contentieux International, Mémoire DEA Droit International, 1998-99,
disponible à : http://wW\.{._~.mevet.com!doctrjne/textes/gerbeallx.htm (Consulté le 26/0612005).
4 A. BENSOUSSAN, Supra, note 2, p.121-122: «En matière contractuelle, les contractants sont, en
principe, libres de choisir qui sera applicable à leur contrat. Mais il arrive qu'ils n'indiquent pas
expressément dans leur convention la loi applicable. Dans ce cas, le juge ou l'arbitre devra procéder à une
recherche qui se fait principalement a partir des indices, dits de « localisation ». Cette démarche permet de
déterminer le pays dans lequel le « centre de gravité» du contrat peut être situé. Un problème de conflit
de lois se pose également en matière délictuelle, il conviendra donc de déterminer également les facteurs
de rattachement permettant d'appliquer au délit la loi la plus adéquate. Les deux critères principaux sont
la loi du lieu de commission du délit ou celle du lieu ou le dommage est subie ».
3Les litiges dont il sera question dans notre étude sont ceux qui porteront
atteinte au droit de la propriété intellectuelle sur le réseau électronique
concernant les noms de domaine considérés comme « source de conflits »,
lesquels se situent et comme le mentionnait GOLA « à la frontière de la
régulation technique et celle du contenu »5.
Il faut noter qu' « afin de déterminer le cadre juridique applicable sur les
litiges concernant les noms de domaine, deux séries d'instruments sont
disponibles; - la méthode de résolution des conflits de lois, et - les
conventions internationales »6.
Un réseau ouvert à tout le monde permet à n'importe qui, que ce soit une
compagnie commerciale propriétaire d'une marque commerciale qu'elle
veut introduire sur le marché, ou un avocat qui prête ses services par
voie d'Internet, ou même un simple utilisateur, « de créer un site web et
être confronté sans en avozr vraiment conscience, à des problèmes
juridiques transnationaux »7.
Néanmoins, une étude faite en France souligne que Il la majorité des
affaires sur le réseau, montrent que les conflits ne sont pas si
internationaux que l'on veut bien le croire. Les conflits entre voisins, y
compris dans le village planétaire, sont plus fréquents qu'entre des
habitants de contrées lointaines »8.
5 R. GOLA, La régulation de l'Internet: Noms de Domaine et Droit des Marques, Thèse de doctorat,
Octobre 2002, T.2, p. 245, Chapitre 2, no. 257.
6 A. BENSOUSSAN, Supra, note 2, p.121 : «Pour déterminer le cadre juridique applicable, deux séries
d'instruments sont disponibles: 1- la méthode de résolution des conflits de lois, 2- les conventions
internationales ».
7 P. BREESE., Guide juridique de l'Internet, Paris, Éditions Vuibert, Coll. «Entreprendre », 1999, p. 348.
8 P. BREESE, Supra, note 7.
4La question qui se pose à cet égard est celle de connaître la loi applicable
au fond concernant les litiges de type transnational ayant lieu sur le
réseau et qui se rattachent aux noms de domaine.
Peut on comparer les noms de domaine aux marques de commerce? Le
règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine selon
la procédure UDRP ne suffira t-il pas à lui seul pour résoudre les
problèmes? Faut-il écarter l'application des règles du droit international
privé sous prétexte qu'il possède des frontières géographiques et
juridiques biens cernées, nonobstant qu'un tel droit pourra joindre
l'international avec le transnational, et en d'autres termes, se développer
sans être limité par ces frontières? Faut-il chercher la règle de conflit
des lois dans l'espace afin de déterminer la loi applicable au fond du
litige et déterminer la juridiction compétente pour l'application de cette
loi?
Peut-on parler d'une lex electronica ou d'une lex mercatoria spéciale pour
ces opérations transnationales? Ou bien faut-il chercher d'autres
solutions. Faut- il penser aussi à d'autres moyens pour régler les
différends concernant les Noms de Domaine comme l'Arbitrage et les
modes alternatifs de résolution des litiges9 . On ne pourra en revanche
passer sous silence l'existence de certaines institutions qui se proposent
de résoudre en ligne les litiges nés de l'utilisation de l'InternetlO .
Il n'en reste pas moins que la structure du réseau entraîne des questions
nouvelles auxquelles les réponses ont dü être, ou restent à trouver.
9 La Conciliation et la Médiation.
10 V. par exemple, le «Cybertribunal» disponible à: http://www'.cybertribunal.org (Consulté le
22/06/2005)
5PARTIE 1: Les noms de domaine - un
nouvel objet de droit-
Chapitre 1 :
Le contexte technique des noms de domaine et son
influence sur le monde juridique des affaires
Le nom de domaine constitue l'identité du site permettant le passage des
internautes vers les ressources du réseau. Ce dit nom « est le premier
contact entre un serveur et ses utilisateurs »11,
Ajoutons que: « L'objectif est de faire en sorte qu'une adresse facile à
mémoriser et à identifier soit attribuée aux ordinateurs sans qu'il soit
nécessaire d'avoir recours aux adresses IP »12,
II R. GOLA, Internet Noms de Domaine et droit des Marques ,Mémoire pour le D.E.A de Droit des
Médias, Faculté de droit et des sciences politiques d'Aix-Marseille, 1997-1998 , p. 33, disponible à:
http://www.juriscom.net/uni/mem/04/present3tion.htm (Consulté le 22/06/2005)
12 WIPO Processus relatifs aux noms de domaine, disponible à : http://arbiter.wipo.int/processes/index-
fr.html (Consulté le 22/06/2005)
Section 1
6
Le système des noms de domaine
Une fois qu'un site est créé, il est nécessaire de le désigner13 par un nom
afin de pouvoir le localiser sur le réseau Internetl4 . Le premier système
de nommage pour Internet a été fait en 1981 par D.L. Mills de Comsat
Laboratories dans le « request for comments» (RFC) 15. Quelques années
plus tard en1984, J. Postel et J. Reynolds, dans le Domain Requirements
(RFC 920)16 , décrivent ce qui sera le système utilisé aujourd'hui et
définissent les Top LeveZ Domains (Domaines de premier niveau ou
« TLDs )1) connus aujourd'hui.
Il faut signaler que chaque ordinateur connecté à l'Internet est reconnu
sur le réseau par une identité numérique dite adresse IP (IP- Internet
Protocol Address). Les serveurs ont besoin de ces adresses « afin de
permettre à un ordinateur de communiquer avec un autre »17.
13 C. FERAL-SCHUL, Cyber Droit, le droit à l'épreuve de l'Internet, Dalloz-Dunod, 3éme édition, 2002,
p.233.
14 F. BAILLET, Internet, Le Droit du Cybercommerce, le guide pratique et juridique, éd. Stratégies, 2001,
p.26.
15 Les documents RFC sont la source officielle des standards d'Internet et d'autres publications officielles
de l'IAB (Internet architecture Board). Archives RFC: http://www.faqs.org/rfcsirtèsearch.html (Consulté
le 22/06/2005).
16 Network Working Group Request for Comments: 920, disponible à : http://w\vw.fags.org/tlp/rfCipdtï
rfc920.txt.pdf
17 Pour plus de détail sur ce point, v. F-J. PANSIER, E. JEZ, Initiation à l'Internet juridique, coll. « Droit
@ Litec ». Litec 2000.
7La technologie des noms de domaine sur Internet suppose que:
« Pour qu'un nom de domaine soit visible sur l'Internet, il suffit que
celui-ci soit ajouté à une base de données technique des noms de
domaine et distribué par un DNS (Domain Name Server- Serveur de
Noms) ... Un nom de domaine est en soi une indication d'origine du
site auquel il permet d'accéder. Ainsi, pour une entreprise, il peut être
important d'avoir un nom de domaine facilement reconnaissable et
identifiable, correspondant à son nom commercial, à sa raison sociale,
ou à l'une de ses marques ».18
Plus l'adresse est simple et explicite, plus elle sera utilisée. Ainsi, aVOlr
un nom de domaine correspondant à une dénomination ou à une
marque déposée est devenu très important pour les sociétés. Toutes les
sociétés veulent aVOlr leur nom de domaine dans la zone
internationale « .com», et enregistrer leurs produits sous le nom de
domaine approprié.
18 N. BEAURIN et E. JEZ, Les noms de domaine de l'Internet, « Droit @Litec », Litec 2001, p. 2; v.
aussi, WIPO, New Generic Top-Level Domains: Intellectual property considerations: « In addition to their
technical function as Internet addresses, domain names have assumed further significance as identifiers. »
As stated in the First WIPO Report 10. « [ ... ] as commercial activities have increased on the Internet,
domain names have become part of the standard communication apparatus used by businesses to identify
themselves, their products and their activities. Advertisements appearing in the media now routinely
include a domain name address, along with other means of identification and communication, such as the
corporate name, trademark and telephone andfacsimile numbers. But, whereas the telephone andfacsimile
numbers consist of an anonymous string of numbers without any other significance, the domain name,
because of its purpose ofbeing easy to remember and to identify, often carries an additional significance
which is connected with the name or mark of a business or its product or services. », disponible à:
http://arbiter. \Vipo.int/domains/reports/nc\v!!tld-ip/indcx.htJnl#2 (Consulté le 23/06/2005).
8a)- La composition technique du nom de domaine
Le nom de domaine est composé d'un préfixe 19 (http:! h,vww.), d'un
radica120 et d'un suffixe (.com ou autre).
« Pour comprendre un nom de domaine, il est nécessaire de le lire
de la droite vers la gauche. En effet, un nom de domaine se compose
nécessairement de deux éléments :
La partie située à droite est l'extension du nom de domaine,
tel Il .com Il ou Il Ir Il, appelée nom de domaine de premier niveau (Top
Level Domain ou TLD). L'extension permet de caractériser la nature
du nom de domaine (noms de domaine dits Ilgénériques Il) ou encore
la provenance géographique du nom de domaine (noms de domaine
dits Il nationaux Il) ;
La partie située à gauche, avant l'extension, est le radical. Le
radical correspond au nom de domaine proprement dit, tel qu'il a été
choisi par son créateur. n s'agit d'un nom de domaine de second
niveau (second level domain). » 21
19 http (HyperText Transfer Protocol)://www.) , Pour plus d'informations, v. C. LEIDEN et M.
WILENSKY : TCP/IP pour les nuls, IDG, 2001, p. 388.
20 E. BARBRY, «Le droit des marques à l'épreuve de l'Internet », Légicom, (1997/3), n. 15, p. 96. Cet
identifiant ou radical se présente sous plusieurs aspects, il peut être soit le nom d'une société, d'une
association, ou la marque d'un produit ... C'est cet identifiant qui attribue au nom de domaine sa valeur
commerciale et même juridique.
21 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p.2.
9b)- Les types de domaines
Il existe trois types de domaines de premIer nIveau, qui apparaissent à
droite du dernier point:
1- Le domaine international: L'extension «. int» est réservée
aux seules organisations internationales ;
2- Les domaines génériques (Generic Top Level Domain ou
GTLD) :
Ces domaines à trois lettres correspondent en principe à la
nature du site et marquent le domaine d'activité principal de
l'organisation enregistrée :
- « .com » pour les entreprises commerciales;
- « .org» pour les organisations à but non lucratif;
- « .net» pour les entreprises ayant un lien direct avec
l'Internet;
- « .edu » pour les écoles et les universités;
- « .gOV» (gouvernement) et « .mil » (militaire) sont
réservés à des organisations américaines ;
Il convient de noter que, contrairement aux domaines de type militaire
« .ml» ou gouvernementales « .gOUV», les domaines « .com» (commercial),
« .org» (organisations à but non lucratif) et « .net» (organisations
concernées directement par l'Internet), sont des domaines ouverts, sans
aucune restriction, à toute personne souhaitant enregistrer un nom de
domaine.
10
Ainsi dit Il les noms de domaine génériques ne souffrent aucune limitation
géographique: il est ainsi possible de déposer un nom de domaine dans
l'extension « .com Il, caractérisent une entreprise commerciale, partout dans
le monde »22.
Pour faciliter la tâche à leur clientèle, les entreprises américaines ayant
un service Web ont généralement adopté un nom de domaine composé de
leur raison sociale et du domaine générique « .com» (commercial). Le
consommateur pourra par la suite aisément accéder à n'importe quel site
web, comme « Microsoft » par exemple en composant le
www.microsoft.com23 .
Il convient de noter que c'est à l'Internet Council for Assigned Names and
Numbers (ICANN) qu'est confiée la tâche de la gestion des noms de
domaine au niveau mondial ainsi que la tâche de créer de nouvelles
extensions. 24 À l'occasion de son meeting annuel du 16 novembre 2000,
l'ICANN a retenu la création de sept nouvelles extensions (II .biz », Il .info Il,
Il .name Il, Il .pro Il, Il .museum Il, Il .aero Il, Il .COOP») proposées par sept
sociétés différentes. 25
22 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p. 3.
23 De même, les entreprises françaises adoptent souvent comme nom de domaine leur raison sociale et du
domaine pays <.fr > comme le cas du journal « Libération », hébergé sous www.liberatiol1.fr (Consulté le
24/06/2005).
24 P. LASTENOUSE, «Le règlement ICANN de résolution uniforme des litiges relatifs aux noms de
domaine », Revue de l'arbitrage, (2001), p. 97 (3) : «La société américaine ICANN, détient le monopole
mondial d'attribution des noms de domaine dans les domaines génériques de premier niveau «.com »,
« .net» et « .org ». L 'ICANN a remplacé la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) auparavant
compétente pour attribuer des noms de domaine. »
25 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Questions fréquemment posées: noms de domaine de
l'Internet, disponible à : http://www.arbiter.y,;ipo.intlcenterlfaq/domains-fr.html (Consulté le 24/06/2005)
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3- Les domaines nationaux appelés ccTLD: Ce sont des
domaines de premier niveau qui sont des codes de pays.
« L'enregistrement des noms de domaine avec un suffzxe
national (ccTLD) se fait en application des procédures et des
règles d'attribution établies dans chacun des pays »26. Il
existe donc un nom de domaine national pour chaque pays
relié à l'Internet.
Ainsi, le nom de domaine « .mx» est le nom de domaine
national pour le Mexique, « .fr Il pour la France, « .ca» pour
le Canada, et dés décembre 2000 « .eu» pour toutes les
entreprises et les personnes physiques domiciliées dans
l'Union Européenne. Ces extensions nationales sont
actuellement au nombre de 243. 27
L'ICANN a accrédité un certain nombre d'entités, appelées registrars ou
registraires, en tant qu'autorités habilitées à effectuer les
enregistrements de noms de domaine. 28 Lors de cet enregistrement, la
personne enregistrant un nom de domaine signe un contrat à cet effet
avec le registraire.
26 P. LASTENOUSE, Supra, note 24 p. 98
27 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Supra, note 25.
28 Une personne désirant enregistrer un nom de domaine peut s'adresser au registraire de son choix parmi
les registraires énumérés sur la page web de 1'ICANN disponible à : www.icann.org/registrars/accredited -
list.html (Consulté le 24/06/2005). En France, par exemple, l'enregistrement d'un nom de domaine de type
www.xxxx.fr se fait auprès de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC)
dont l'adresse est www.nic.fr
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Signalons que :
« L'attribution des noms de domaine génériques de premier niveau
se fait sur la base du Il premier arrivé premier servi JI. Un nom de
domaine ne peut être enregistré qu'une seule fois dans la même
zone (II .com Il ou Il .org Il par exemple), la personne ayant enregistré
en premier le nom de domaine dans cette zone en étant dés lors le
seul bénéficiaire et empêchant tout enregistrement par une autre
personne du même nom de domaine dans cette zone»29.
Reste à signaler que :
« L'enregistrement d'un nom de domaine dans une zone (par
exemple Il .org Il) n'empêche cependant pas l'enregistrement du même
nom dans une autre zone (par exemple Il fr Il). La règle du Il premier
arrivé premier servi Il a conduit au développement de certaines
pratiques telles que le cybersquating qui consiste à enregistrer des
noms de domaine reprenant l'intitulé de marques lorsque ceux-ci
désirent en faire usage sur Internet» 30
29 P. LASTENOUSE, Supra, note. 24 p. 98 (5)
30 P. LASTENOUSE, Supra, note. 24, p: 98 (5).
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Section II La procédure d'enregistrement des noms de
domaine
Le candidat à l'enregistrement d'un nom de domaine doit, avant de
déposer sa demande, vérifier si le nom de domaine qu'il a choisi est libre
et qu'il n'a pas déjà été déposé par une tierce personne. Une fois libre, le
candidat doit immédiatement réserver le nom de domaine choisi afin
d'éviter qu'il ne soit entre-temps enregistré par un tiers.
Notons qu'afin de réserver le nom de domaine choisi, l'unité
d'enregistrement va demander au client de remplir un formulaire en
ligne. Le dit formulaire comporte « la mention des noms, prénom et société
du client, ainsi que ses coordonnées téléphoniques, postales, son adresse
électronique »31.
Autre que lesdites informations précédemment mentionnées, « il est
exigé, lors des opérations d'enregistrement, la fourniture de certaines
informations relatives aux différentes personnes à même d'intervenir sur
la gestion du nom »32.
31 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p: 20
32 Ces personnes étant les suivantes: « J - Le contact administratif (ou « administrative contact ») : Il aura
pour mission, d'initier toute procédure modifiant les données relatives au nom de domaine (changement
d'adresse du titulaire, changement d'un contact, etc.). Il doit être à même de répondre à toute question non
technique relative su nom de domaine ou à son titulaire. Il est obligatoirement une personne physique;
2-Le contact technique (ou « technical contact ») est une personne physique ou morale à même d'intervenir
dans la résolution de tout problème technique lié au nom de domaine (et notamment dans la gestion de la
correspondance entre le nom de domaine et l'adresse IP); 3- Le contact financier (ou «billing contact »)
est une personne physique ou morale chargée de régler les sommes dus au titre de l'enregistrement et du
renouvellement du nom de domaine ».
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Les dites informations doivent être exactes et à jour « à défaut, l'unité
d'enregistrement pourra décider de résilier le contrat l'unissant à son
client »33.
Plusieurs contrats ont lieu dans le but d'enregistrer un nom de domaine.
On peut mentionner, à titre d'exemple le contrat conclu entre l'ICANN-
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - qui accrédite des
unités d'enregistrement34 ; le contrat qUI a lieu entre l'unité
d'enregistrement et l'intermédiaire35 , les contrats conclus directement
entre le réservataire et l'unité d'enregistrement36 ou même indirectement
du fait de l'intervention d'un intermédiaire37 .
Section 111- Les clauses qUI
d'enregistrement
marquent le contrat
L'enregistrement d'un nom de domaine se fait par VOle de contrat
« d'adhésion »38 qui Impose certaines clauses usuelles ainsi que
l'application des règles UDRP. Mais avant de noter ces clauses, il faut
toujours respecter une règle majeure et de base, régissant
l'enregistrement des noms de don@e, qu'est la règle du « premier arrivé,
premzer servz Il.
33 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p.20-2l
34 G. KAUFMAN, Noms de domaine surInternet, Aspects juridiques, Éd. Vuibert, 2001, p. 62, n.2. 1. 1.
35 G. KAUFMAN, Supra, note. 34, p. 63.
36 G. KAUFMAN, Supra, note. 34, p. 63.
37 G. KAUFMAN, Supra, note. 34, p. 67.
38 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p. 24, no. 34 ; Dans le même sens, G. KAUFMAN, Supra,
note. 34, p. 64. Le demandeur d'enregistrement, soit il accepte les règles de nommage, soit il n'enregistre
pas son nom de domaine, il lui est définitivement interdit de négocier ou de modifier le contrat
d' enregistrement.
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La dite règle implique que: « le premier à demander l'enregistrement d'un
nom de domaine en bénéficie si ce dernier n'est pas déjà attribué, sans
prendre en considération l'antériorité des éventuels dépôts de marques »39.
Ainsi, les clauses qu'impose le contrat d'enregistrement sont les
suivantes:
a) - La durée du contrat
Le contrat est conçu pour une durée de deux ans, mais il ne s'agit pas là
d'une règle universelle. Face à cette situation, un contrat de
renouvellement s'avère être indispensable pour le client afin de conserver
l'usage du nom de domaine4o .
b) - Le prix
Avant qu'il ne soit procédé à l'enregistrement du nom de domaine choisi
ou à son renouvellement, le client devra payer le prix de ce service à son
prestataire.
39 C. FERAL - SCHUHL, « Face aux cybersquatters, la protection juridique internationale s'organise»,
Les Echos, (23 janvier. 2003).
40 V. en ce sens, J-c. GALLOUX et G. HAAS, « Les noms de domaine dans la pratique contractuelle »,
Corn. Corn. Électr. (2000), chrono n. 2, p. 12.
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Signalons que :
Il Certains contrats prévoient que les sommes versées ne sont en
aucun cas remboursables, même si l'enregistrement du nom de
domaine est annulé, suspendu ou transféré. D'autres contrats, en
revanche, prévoient une indemnisation du client, limitée aux sommes
déjà payées. En revanche, il est commun à tous ces contrats de
stipuler que les prestataires pourront modifier unilatéralement leurs
prix. La validité juridique d'une telle pratique est pourtant
contestable »41.
c) La clause du respect des droits de la propriété
intellectuelle
1) - Le client doit garantir de ne pas violer un droit antérieur sur le
signe distinctif enregistré à titre de nom de domaine.
Les unités d'enregistrement prennent très peu en compte la protection
des droits de propriété incorporelle que pourraient détenir des tiers sur
la composition enregistrée à titre de nom de domaine, ce qui oblige les
demandeurs d'enregistrement de les informer à ce sujet. Les dites unités
d'enregistrement se contentent d'une simple déclaration de leurs clients
leur garantissant qu'à leurs connaissance le dépôt du nom de domaine
choisi ne constitue pas un acte de contrefaçon et ne viole en aucune
manière les droits d'un tiers. En tous cas,« les unités d'enregistrement
se retranchent derrière un rôle qu'elles définissent elles-mêmes comme
Il purement technique »42.
41 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p.22.
42 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p.22.
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2)- Le prestataire se reconnaît le droit d'interrompre l'utilisation du
nom de domaine en cas de violation des droits d'un tiers.
Les contrats des unités d'enregistrement prennent très peu en compte la
protection des droits de propriété incorporelle que pourraient détenir des
tiers sur la composition enregistrée à titre de nom de domaine. En effet,
ces contrats prévoient que le prestataire pourra, à sa seule discrétion,
suspendre, annuler, transférer ou modifier de toutes les manières
l'utilisation du nom de domaine par le client si ce dernier viole la loi ou la
netiquette en exerçant une activité illégale, ou s'il viole le contrat
d'enregistrement ou n'importe quelles autres règles telles que celles
édictées par l'ICANN.
Cela étant dit « l'unité d'enregistrement se donne le droit de rendre
impossible l'utilisation du nom de domaine en l'absence de toute décision
de justice le lui ordonnant ».43
d)- En cas d'une décision de justice ou d'une sentence
arbitrale
De même, les dits contrats d'enregistrement prévoient qu'il revient à
l'unité d'enregistrement et selon sa propre discrétion de « suspendre,
annuler, transférer ou modifier de toutes les manières l'utilisation du nom
de domaine par le client si une décision de justice ou une sentence
arbitrale le lui ordonne »44.
43 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p. 22.
44 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p. 23.
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e)- Les clauses limitatives de responsabilité
Les unités d'enregistrement qui rédigent le contrat d'adhésion, cherchent
à limiter au possible leur responsabilité contractuelle en cas de litige
survenant à l'occasion du contrat. Ainsi, tous les contrats
d'enregistrement ne garantissent en aucune façon l'enregistrement
effectif du nom de domaine demandé. Ces contrats insistent également
sur le fait que l'unité d'enregistrement peut, à sa seule discrétion,
accepter ou rejeter la demande de son client tendant à l'enregistrement
ou la conservation d'un nom de domaine.
Ajoutons qu' :
« n est de plus bien souvent précisé dans le contrat que la perte,
la modification ou la suspension de l'utilisation du nom de
domaine, ainsi que l'utilisation par des tiers du nom de domaine
enregistré n'ouvre pas droit à une quelconque indemnité de la
part de l'unité d'enregistrement »45.
En droit américain, et contrairement au droit français, les clauses
limitatives de responsabilité sont reconnues comme étant valables dans
les contrats unissant un commerçant et un particulier.
Néanmoins, il faut toutefois différencier dans le contrat entre deux
situations:
45 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p. 23.
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1) - Au cas où la limitation de responsabilité est totale
Dans un tel cas et afin qu'une telle clause ne soit pas annulée par une
décision judiciaire, le contrat peut néanmoins prévoir que: « Dans les
pays où les Etats interdisent toute exclusion de responsabilité, la
responsabilité du prestataire est alors limitée au Il minimum légal »46.
2) - Au cas où l'exclusion de responsabilité est partielle
Le contrat limite la responsabilité de l'unité d'enregistrement dans ce cas
là : « aux sommes versées par le client depuis le début de la relation
contractuelle. Le prestataire prévoit en outre fréquemment une limitation
numéraire de sa responsabilité »47.
Signalons que: « la très grande majorité des contrats concernés
contiennent une clause aux termes de laquelle le client renonce par avance
à entreprendre toute action en justice à l'encontre du prestataire »48.
46 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p. 23
47 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p. 23
48 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p. 23.
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f)- La clause attributive de compétence et la clause de droit
applicable
Tous les contrats d'enregistrement ne sont pas identiques sur ce point,
ainsi:
« Certains contrats (notamment ceux du Network Solutions, Inc.
(NSI), stipulent que le droit applicable à tout litige survenu à
l'occasion du contrat d'enregistrement est le droit américain, que le
tribunal compétent pour en connaître est un tribunal situé aux Etats-
Unis. Accepter un tel contrat d'adhésion est assez dangereux pour
une entreprise car elle peut l'obliger à aller plaider dans un pays
étranger sous l'empire d'un droit qu'elle ne maîtrise pas. La clause
attributive de juridiction est l'une des clauses essentielles du
contrat. Afin de limiter les risques et les frais afférents à toute
procédure contentieuse, un client français devra choisir de
préférence un contrat dans lequel le droit applicable est le droit
français et les tribunaux compétents sont français »49.
Notons que la notion d'enregistrement a subie quelques critiques. Ainsi,
tandis que certains juristes défendent la notion de l'enregistrement50,
d'autres en revanche comme le juriste Frédéric Pollaud-Dulian, considère
qu'une telle formule n'est pas très heureuse, « car les effets
de l'enregistrement rétroagissent à la date du dépôt (Art. L. 712-1 al.2), de
sorte que c'est bien le dépôt qui constitue l'acte décisif, tandis que
l'enregistrement n'a qu'un caractère déclaratif et non constitutif »51.
49 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note 18, p. 24
50 A. BERTRAND, Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine, CEDAT, 2002,
p. 563, n. 15.21 ; Dans le même sens, C. CARON, «Noms de domaine, À la recherche de la nature
juridique du nom de domaine », Corn. Corn. Electr.. (2001), chrono n. 60, p. 29-30:« ... il s'agit d'un
bien incorporel qui, parce qu'il est le siège d'une valeur, est appréhendé par le droit de propriété, ce qui
lui permet de bénéficier d'une protection si, après avoir été enregistré, il est exploité sur le réseaux» .




Le cadre juridique de la notion des noms de domaine
L'enregistrement du nom de domaine confère à son titulaire certains
droits. Or le contrat passé avec l'unité d'enregistrement se borne, en
règle générale et comme on l'a déjà vu, à indiquer qu'il ne confère qu'un
simple droit d'usage au titulaire du nom de domaine.
Néanmoins, ni la doctrine ni la jurisprudence ne sont tout à fait d'accord
sur ce point. L'enregistrement du nom de domaine a donné naissance à
un nouveau droit de caractère virtuel régissant le nom de domaine, dont
il convient d'étudier la nature juridique.
Section 1: - Les effets de l'enregistrement des noms de
domaine
a)- Les droits conférés au titulaire par l'enregistrement d'un
nom de domaine
Les avis doctrinaux et la jurisprudence ne sont pas tous d'accord sur la
nature du droit que confère l'enregistrement du nom de domaine à son
titulaire, est ce qu'il constitue un droit de propriété, un droit privatif
résultant de l'enregistrement, un droit d'usage, ou un droit d'occupation?
Une partie de la doctrine et de la jurisprudence considèrent que la
personne qui a enregistré un nom de domaine possède sur celui-ci un
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véritable droit de propriété52 . Une autre partie de la doctrine53 et de la
jurisprudence54 refusent de reconnaître que le simple enregistrement du
nom de domaine peut conférer à son titulaire un droit de propriété.
D'autres auteurs, tout en
l'enregistrement donne un
domaine55 .
soutenant cet aVIS, considèrent que
droit privatif au titulaire du nom de
D'autres, par contre rejettent l'idée d'un droit privatif tout en
reconnaissant au titulaire du nom de domaine le droit d'interdire à toute
autre personne d'utiliser son nom de domaine réservé56 .
52 A. BERTRAND, Supra, note. 50, p. 563, n. 15.21 ; Dans le même sens, Tribunal de grande instance de
Paris Jugement du (30 juin 2000), SA Société de Conception de presse c. Netglobal Stratégie, SA Andco,
Société Créanet, disponible à: http://\'::.~w.1egalis.nevbrcves-article.php3?id_article=386(Consultéle
27/06/2005) ; Dans le même sens, C. CARON, Supra, note.50. n. 60, p. 29-30: « ... il s'agit d'un bien
incorporel qui, parce qu'il est le siège d'une valeur, est appréhendé par le droit de propriété, ce qui lui
permet de bénéficier d'une protection . .. ».
53 P. BREESE, Supra, note.7, p.63; Dans le même sens, A. BENSOUSSAN, Supra, note.2, p.114, n.
10.3.1 ; Dans le même sens, A. MENDOZA, Les noms de l'entreprise, Thèse, Toulouse l, 2001, p.185, n.
158.
54 TG! Paris, (12 mars 1998), Sté Alice c/ Sté Alice, M. VIALA, Nom de domaine - Internet: le droit
cherche ses marques, Note sous jurisprudence, Dalloz, nO 21, (3 juin 1999),jp, p. 316
55 C. FERAL-SCHUHL, Supra, note.B, p.220; Dans le même sens, B. ADLER, « Le nom de domaine
dans le paysage juridique français », Légicom 2000, n. 21/22, 1 et 2, p. 39
56 N. BEAURAIN et E. JEZ, Supra, note. 18, n. 54, p.37 : « Lorsqu'un nom de domaine est enregistré, son
titulaire est souvent porté à croire qu'il dispose d'un véritable droit de propriété sur celui-ci. Or, tout droit
conféré par l'enregistrement d'un nom de domaine (s'il est possible de parler de « droit ») résulte d'un
contrat. Le contrat passé avec l'unité d'enregistrement se borne, en règle générale, à indiquer qu'il ne
confère qu'un simple droit d'usage au titulaire du nom de domaine» ; D'autres auteurs, comme Me. M..I
CAHEN, La Protection de votre site web: Droits et Recours en cas de Contrefacon, Article publié sur
Internet le (17/03/2003), disponible à : http://www.muriellecahen.com/p protection.asp (Consulté le
27/06/2005) , sont aller plus loin en considérant que: « Par conséquent, la simple réservation ou
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Certains auteurs, tout en récusant le principe d'un droit privatif,
reconnaissent au titulaire du nom de domaine un simple droit d'usage57
ou d'occupation58 .
D'autre part, rejoignant la conclusion à laquelle est arrivé le juge
Nordheimer dans la décision, Easthaven c. Nutrisystem.com, ainsi que la
décision arbitrale du collège d'arbitres dans l'affaire Buzzer Inc. v. Re[ract
LLC, no FAOOII 000095 968 du 26 décembre 2000, le juriste Pierre
Emmanuel Moyse, finit par conclure que « Le simple enregistrement d'un
nom de domaine ne confère à son titulaire aucun droit»59.
Par contre, J. Larrieu, considère que, même si l'enregistrement d'un nom
de domaine ne crée pas de droit il « rend indisponible la dénomination »60.
enregistrement d'un nom de domaine, sans que celui-ci soit effectivement exploité à travers d'un site
Internet actif, ne devrait pas conférer le droit à son titulaire d'interdire sa reproduction ou sa
réutilisation» .
57 Notons que, La charte de nommage de l'AFNIC, qui est le centre d'information et de gestion des noms
de domaine Internet en France, dispose que: « l'exploitation d'un nom de domaine de la zone fr repose
sur un droit d'usage ».
58 J- C. GALLOUX et G. HAAS, Supra, note. 40, chr.n.2, p. 11.
59 P. E. MOYSE, «Les noms de domaine au Canada - .CA et .COM », disponible à:
http:;/www.avocaLqc.ca!atTairesiiinomdomaine.htm#Quest-ce%2a9mm%2anom%, Jade';';' 20doma i ne
(Consulté le 27/0612005); Dans le même sens, P. BREESE, Supra, note. 7, p.63 qui signale que :
« L'enregistrement d'un nom de domaine n'est pas constitutifde droits ... ».
60 1. LARRIEU, « La jurisprudence tendrait elle vers un droit privatif sur un signe distinctif? », Expertises
(2001), n. 253, p. 382.
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De ce qui a précédé, on peut déduire que le nom de domaine entre dans
la catégorie des biens incorporels puisqu'il peut faire partie des « biens
immatériels »61 et « qui ne tombent pas sous les sens »62. Puisque le nom
de domaine porte en lui toutes ces qualifications et est considéré comme
une valeur économique immatérielle, on peut déduire ainsi que le nom
de domaine s'intègre au cadre de la propriété incorporelle.
Signalons que l'acquisition du droit de propriété sur la marque de
commerce se passe différemment selon la famille du droit à laquelle
appartient la loi de chaque pays. Ainsi, du fait que cette propriété
s'acquiert en droit civil, principalement par son enregistrement comme
c'est le cas en France par exemple63 (sans oublier pour autant qu'il existe
en droit français des situations où l'usage est encore priS en
considération)64. Par contre, cette propriété ne s'acquiert dans les pays
de la common Law, que suite à l'usage de la marque.
Ainsi au Canada, par exemple, les marques de commerce sont régies par
une loi fédérale, appelée la Loi sur les marques de commerce (LMC)65, qui
est inspirée du common law. La notion d'usage est d'une grande
importance dans le droit canadien des marques. Ainsi, selon les
dispositions de la LMC, la preuve de l'usage d'une marque de commerce
61 F. ZENATI, «Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD Civ. (1993), p. 312.
62 1. CARBONNIER, Droit civil -Les biens, PUF coll. «Thémis Droit privé », 1. 3, 19éme éd. (2000),
p.129.
63 Art. L. 712 -1 du CPI dispose que: « la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement ».
64 R. GOLA, Supra, note. 5, p.127 : «Une marque notoire par exemple, peut faire annuler un dépôt
postérieur ou l'enregistrement d'un nom de domaine même si la marque n'a pas été déposée. Son simple
usage en France lui donne droit a protection ».
65 Loi sur les Marques de conunerce (L.R., 1985, ch. T-13), disponible à: hl1p://lois.justice.gc.ca/fr/T-
13/index.html (Consulté le 27/06/2005)
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est nécessaire si on veut l'enregistrer, ou bien conserver ses droits sur
une marque de commerce déjà enregistrée et enfin, pour s'opposer à
l'utilisation d'une marque de commerce par un tiers66 .
C'est ce qu'affirme la jurisprudence canadienne dans l'affaire
Partlo c. Todd, où le juge Ritchie a rappelé que: « It's not the registration
that makes the party propnetor of a trademark; he must be propnetor
before he can register »67.
Dans un autre arrêt, le juge O'Connor confirme la notion d'usage en
considérant que: « Under the common law, the only way in which a trade
mark could be acquired was by use ... »68.
Mais, est-ce que c'est vraiment la notion d'usage qui est applicable aux
deux signes? Ou, en d'autre termes, peut on appliquer la LMC sur les
noms de domaine, sans restriction ou problème?
P.- E. Moyse, considère que le problème majeur dans l'application de la
LMC aux noms de domaine réside dans la définition donnée à l'usage de
la marque de service69 . D'ailleurs, ce problème trouva sa solution par la
66 R. GaLA, Supra, note. 5, p. 134.
67 Partlo v. Todd [(1888), 17 SCR 196 at 200]
68 Standards Brands v. Staley (1946), Ex. C.R. 615,620.
69 P. E. MOYSE, « Les noms de domaine: un pavé dans la marque », (1997), vol. 9, n. 3, Les cahiers de
propriété intellectuelle Cc.P.I), p. 427 : « Rappelons qu'il n y a pas si longtemps, à lafin du siècle dernier,
les marques de service n'étaient pas protégeables. En France, par exemple, la marque de service était dite
impraticable dans le sens où, comme le relève Paul Mathély, l'on considéra à l'époque que la marque,
pour remplir sa fonction distinctive, devait être apposée sur l'objet qu'elle désignait. Or, s'il était possible
d'apposer une marque sur un produit, il était impossible de l'apposer sur un service» (P. MATHELY, Le
26
suite due à l'avis doctrinal donné par Trudel, Abran, Benyekhlef et Hein,
qui considère que la transmission électronique de données, constitue un
service et en ce sens, que l'usage d'une marque de commerce relative à
ce service (présentation à l'écran), donne ouverture à la protection de la
marque de commerce en vertu du régime fédéraFo. Cela étant dit, ainsi
« une page Web pourrait donc être considérée comme un serVIce
puisqu'elle donne accès à de l'information ))71
Toutefois, aux États-Unis, un autre pays appliquant le common law, le
guide de l'D.S Patent and Trademark Office (UPSTO) de 1999, relatif à
l'enregistrement des noms de domaine comme marque de commerce,
précise que le nom de domaine doit servir pour identifier ou se procurer
les produits ou les services d'une personne (site Web actif) et non pas
pour indiquer simplement son adresse électronique72 (site Web passif).
Ainsi, à certaines conditions, le nom de domaine pourrait être enregistré
comme marque de commerce.
Il faut noter que si le principe de spécialité joue un rôle important dans
l'enregistrement de la marque de commerce, et que l'on peut enregistrer
deux marques au sein d'un même pays selon les règles du principe de la
spécialité. Par contre Gola considère qu'en raison du principe de
droit français des signes distinctifs, Paris, Editions Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984,
p.84).
70 P~ TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHLEF, et S. HEIN, Droit du Cyberespace, Montréal, Editions
Thémis, 1997. p. 17-21 ; Concernant les supports de la marque, v. F. LEFEBVRE, Marques, Création,
valorisation, protection, éd. Francis Lefebvre, 1994, p. 122, n. 1460 et s.
71 R. GOLA, Supra, note. 5, p. 138.
72 Pur plus d'informations à ce sujet, v. R. GOLA, Supra, note. 5, p. 138.
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spécialité, les tentations d'assimiler, marque de commerce et nom de
domaine sont limités73 .
Néanmoins, une fois que le nom de domaine est déposé à titre de
marque, son titulaire peut agir en contrefaçon contre toute personne qui
utilise le même nom de domaine ou sa variante. En France, par exemple,
des mesures en référé peuvent être ordonnées par le président du
tribunal saisi de l'action au fond, pourvu que celle-ci présente un
caractère sérieux et qu'elle soit engagée à bref délai à compter du
moment où le propriétaire de la marque a eu connaissance de la
contrefaçon.
b) - La nature juridique du droit qui régit les noms de domaine
La protection des noms de domaine n'est pas expressément prévue par la
loi. Néanmoins, cette exigence de protection se traduit par la nécessité de
dégager la véritable nature juridique du nom de domaine, « car de cette
nature dépendra un régime juridique plus ou moins favorable pour lui li74.
G. Loiseau considère qu'on peut rapprocher le nom de domaine de
l'enseigne commerciale puisque tous les deux désignent la localisation de
l'entreprise, il ajoute que comme l'enseigne commerciale « le nom de
domaine signale un lieu où la clientèle peut s'adresser à l'entreprise. La
seule différence est qu'il remplit cette fonction distinctive et localisante sur
un territoire purement virtuel li. Toutefois, selon Loiseau, le nom de
73 R. GaLA, Supra, note. 5 p. 139
74 M. BERGUIG, L'attribution des noms de domaine sur Internet, Mémoire de DEA, 1999 - 2000, sous la
direction de Monsieur le Professeur VINCENT HEUZE, disponible à : http://w\.iw.legalis.neti
legalnet/articles/attributiondn.htm (Consulté le 14/07/2005)
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domaine jouerait pour la clientèle le rôle d'enseigne virtuelle75 . Or un
nom commercial ou une enseigne n'est protégé que si ce nom commercial
ou cette enseigne est utilisé.
D'autres juristes76 , soutiennent le même avis que Loiseau et considèrent
que l'on devrait appliquer au noms de domaine la qualification d'enseigne
dans la mesure où celui-ci désigne traditionnellement le lieu
d'exploitation de l'entreprise.
D'autre part, Nathalie Vermette considère que: « C'est aux droits
rattachés aux marques de commerce que les noms de domaine semblent
se buter le plus »77.
Pierre Emmanuel Moyse considère aussi le nom de domaine comme étant
un « identifiant et un indicateur tout à la fois li.
Il ajoute que le nom de domaine « sert à guider l'utilisateur, à repérer un
site grâce aux engins de recherche, mais aussi à promouvoir un service ou
un produit de sorte que le nom de domaine devient un élément essentiel de
la politique de communication des entreprises li. Il finit par le considérer
comme « un actif important au même titre qu'une marque de commerce »78.
Dans le même sens, Romain Gola, ajoute que devant le manque d'une loi
spéciale qui régit les noms de domaine, « il serait judicieux de s'inspirer
75 M. BERGUIG, Supra, note. 74.
76 O. ITENAU et M. KAPLAN, auteurs d'un rapport publié sur le site de l'AFTEL sur la réforme des noms
de domaine génériques, destiné à emichir les travaux de l'International Ad Hoc Committee (lARe),
http://Vv·ww.afteUr(Consulté le 14/07/2005)
77 N. J. VERMETTE, Les noms de domaine dans l'univers des marques de commerce, Mémoire,
Université de Montréal, 1999, p.139.
78 P. E. MOYSE, Supra, note.69, p. 427.
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de la législation sur les marques, afin de régler les problèmes juridiques
posés par les noms de domaine »79,
Par contre, et contrairement aux avis doctrinaux mentionnés ci-haut, la
majorité de la jurisprudence refuse d'assimiler les noms de domaine à un
droit de propriété intellectuelle existant, et il ressort clairement de
plusieurs décisions que le nom de domaine n'est pas considéré comme
une marque80 ,
Ainsi, dans un arrêt du 29 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du
Mans81 a pu déterminer la nature juridique du nom de domaine en
considérant que ce dernier revêt la nature d'un signe distinctif.
Dans le même sens Loiseau
d'identificateur d'un site web, «
comme un signe distinctif J32,
considère que, de par sa fonction
le nom de domaine se présente bien
Cela étant dit, peut-on considérer, que le nom de domaine constitue un
signe qui ressemble à un des signes distinctifs connus comme la
79 R. GOLA, Supra, note.5, p. 123.
80 Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du (13 mars 2000), Amélie M. / Société
Internic, Jacob N. (13/03/2000), disponible à: httQ://ww\:.,-:.legalis.neVbreves-article.php3'?id article=226
Ainsi, ledit arrêt dispose que:« ... Amélie M. assimile le nom de domaine à une marque,' or, une telle
confusion doit être évitée, la marque ayant un statutjuridique spécifique défini par la loi, alors que le nom
de domaine ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière et ne peut bénéficier d'une protection que
selon les principes généraux du droit commun ». (Consulté le 15/07/2005)
81 TG! du Mans, 1ère Chambre, (29 juin 1999), Affaire Microcaz c. Oceanet et S.F.D.I. disponible à :
http::/www.juriscom.net/txt!jurisir/ndm/tgimansI9990629.htm (Consulté le 15/07/2005)
82 G.LOISEAU, «Noms de domaine et Internet: turbulences autour d'un nouveau signe distinctif», 12.
(1999), chronique, p.245.
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dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne et la marque, ou
constitue t-il un signe distinctif de nature autonome?
Section II : La notion des signes distinctifs - points communs
et points de divergence -
La notion de distinctivité est celle qui abo~ à l'identification de
l'entreprise ou de l'un de ses éléments, vis-à-vis du public, et qui permet
de drainer la clientèle. Il faut noter que: « Le nom de domaine constitue
un véritable défi contemporain à l'ensemble du droit des slgnes
distinctifs83 Il et, Il plus particulièrement, au droit des marques »84.
Frédéric Glaize et Alexandre Nappey considèrent que: « Le trait commun
des différents types de slgnes distinctifs est d'identifier, VOlre
d'individualiser l'objet désigné. fls peuvent aussi selon leur nature,
indiquer une origine commune des produits ou services marqués »85.
Néanmoins, la relation entre ces divers signes est très étroite, à tel point
que, le même identifiant peut être adopté comme marque, nom
commercial, ou nom de domaine. Il peut usurper simultanément
plusieurs autres signes, comme l'enregistrement du nom de domaine par
83 Y. REBOUL, «Le droit de marque à l'aube du troisième millénaire », JCP, (2000), l, P : 196.
841. SCHMIDT-SZALEWSKI et J-L. PIERRE, Droit de la propriété industrielle, Litec, 1996, p : 8.
85 F. GLAIZE et A. NAPPEY, Cabinet Meyer & Partenaires Strasbourg, « Le régime juridique de nom de
domaine en question, A propos de l'affaire Océanet », article publié dans les Cahiers du Lamy droit de
l'informatique et des réseaux, no. 120, (décembre 1999), p.5 s. réédité sur Juriscom.net sous:
http://www.iuriscom.net/pro!2!ndm200002]9.htm (Consulté le 23/07/2005)
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exemple sous forme de marque86 , de sorte que les divers signes peuvent
revêtir la même forme et que la distinction entre eux devient difficile.
La vocation du nom de domaine est quant à elle d'accéder rapidement et
facilement à un site. Les noms de domaine peuvent avoir ou non une
fonction distinctive. Mais contrairement aux signes distinctifs dont la
vocation est d'annoncer et de distinguer les services proposés, on
constate en pratique que cela n'est pas forcément le cas pour les noms
de domaine.
Glaize et Nappey ajoutent que:
« Par ailleurs, le nom de domaine, qui correspond dans la majorité
des cas au titre du site peut avoir un caractère distinctif s'il est
arbitraire par rapport au contenu du site auquel il donne accès. Tel
est le cas par exemple d 'Amazon. com ou de Tucows. Dans cette
hypothèse, le titre est lui même un signe distinctif. Le nom de
domaine ne se distingue pas du titre: on peut considérer dans ce
cas que l'usage du nom de domaine correspond à celui d'un signe
distinctif »87.
86 M. VIVANT, C. LE STANC, L. RAPP, M. GUIBAL, 1.- L. BILaN, et L. COSTES, Lamy Droit de
l'Informatique et des Réseaux, éd. Lamy, (2003), note 11, p. 1404, n. 2445; Voir aussi, F. GLAIZE et A.
NAPPEY, Supra, note. 85: « La question de la nature juridique des noms de domaine n'étant pas tranchée,
le titulaire d'un nom de domaine soucieux de sa sécurité juridique procédera à un dépôt dudit nom en tant
que marque. Ainsi, en France comme à l'étranger, de très nombreux dépôts de marques correspondent à
des noms de domaine. Pour être valide, une marque doit avoir un caractère distinctif, c'est-à-dire ne pas
présenter de lien direct entre le signe lui-même et les produits ou services désignés par ce signe ».
87 F. GLAIZE et A. NAPPEY, Supra, note. 85.
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Il faut marquer que, l'attribution des signes distinctifs diffère d'un signe
à un autre. Ainsi, si la marque s'acquiert par l'enregistrement effectué
auprès des bureaux d'enregistrements, la dénomination sociale quant à
elle, s'acquiert par l'enregistrement au registre du commerce et des
sociétés. Le nom commercial et l'enseigne quant à eux, s'acquièrent par
leur usage, tandis que le nom de domaine s'acquiert suite à son
enregistrement auprès d'un organisme chargé de cette opération.
Toutefois, et avant de parler de la relation entre le nom de domaine et les
autres signes distinctifs postérieurs, qu'il s'agisse de marques, de noms
commerciaux, ou d'enseignes, le nom de domaine doit être lui-même
protégé contre les autres noms de domaine.
Les conflits de noms de domaine peuvent recouvrir deux situations: soit
il s'agit de deux sociétés disposant d'un même droit sur deux sigles
similaires, et qui se disputent le droit d'enregistrer le nom de domaine
reproduisant ce sigle; soit il s'agit d'une personne qui reproduit dans un
nom de domaine un autre nom déjà existant dans un autre TLD. La
première situation s'est présentée en jurisprudence dans l'affaire Alice88 ,
et la seconde dans l'affaire Altavista89 . Notons qu'il ne s'agit pas là
d'affaires relevant du contentieux du cybergrabbing. Puisqu'en effet, ce
dernier s'est développé par la reproduction de marques en tant que noms
de domaine, dans l'intention de nuire à leurs titulaires respectifs. Or, ici,
88 Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre Jugement du (23 mars 1999), La SNC Alice / La SA
Alice, disponible à : http://www.legalis.net/breves-article.php3?id article=428 (Consulté le 23/07/2005)
89 Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé du (28 janvier 2000), La société AV Internet
Solutions Lirnited / Monsieur R. P., la Sarl Adar Web, disponible à: http://www.legalis.net/breves-
article.php3?id article=391 (Consulté le 23/0712005)
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si l'intention de nuire peut être caractérisée, il n'y a pas reproduction
d'une marque de fabrique.
Ainsi, il convient d'examiner si l'on peut rattacher les noms de domaine à
une catégorie connue des signes distinctifs.
a)- L'assimilation du nom de domaine a l'enseigne
commerciale
Loiseau considère que comme l'enseigne commerciale, le nom de
domaine signale un lieu où la clientèle peut s'adresser à l'entreprise. Il
ajoute que malgré cette ressemblance la seule différence entre les deux
est que le nom de domaine (( remplit cette fonction distinctive et localisante
sur un territoire purement virtuel». Loiseau ajoute que l'on peut
considérer le nom de domaine comme ressemblant à une enseigne
commerciale sous laquelle une entreprise virtuelle s'adresse à une
clientèle (( pour obtenir des biens ou des services ou s'infonner de
l'activité commerciale qu'elle exerce » 90. C'est ce que le juriste Richard
Desgorges appelle (( la boutique infonnatique »91.
Signalons que, tandis que l'enseigne a un rayonnement souvent limité;
celui du nom de domaine est (( illimité» puisqu'il est celui du réseau
Internet. Toutefois, en pratique, il est possible que le nom de domaine
corresponde au titre d'un site dont le rayonnement commercial est
90 G. LOISEAU, Supra, note.82. p : 245; Dans le même sens, Cahiers Lamy Droit de l'informatique et des
réseaux, (2001), no 2276.
91 R. DESGORGES, (( Notion de fonds de commerce et Internet », Com.Com.Électr., édition lurisc1asseur,
(mars 2000), p. 14.
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régional. Dans l'affaire Océanet par exemple « L' E.U.R.L 92 Océanet ne
s'adresse qu'aux clients de la région nantaise situés dans le ressort
téléphonique du tarif « communications locales »93.
L'analogie entre le nom de domaine et l'enseigne est réfutée car
l'accessibilité mondiale du nom de domaine se distingue de l'enseigne qui
n'a qu'un rayonnement local. 94 En effet, un nom de domaine peut être
générique, alors que la jurisprudence l'interdit pour l'enseigne95 . De plus,
le caractère non commercial de certains noms de domaine s'oppose à
cette qualification qui suppose l'existence d'un commerce.
b) - Le Conflit entre nom de domaine et nom commercial96
Par nom commercial, il faut entendre « la dénomination sous laquelle est
connu ou exploité un établissement commercial ou une entreprise »97. Elle
constitue le nom, qui individualise la personne morale, considérée dans
l'ensemble de son existence et de ses activités98 .
Il semble bien que cette définition soit compatible avec le nom de
domaine comme avec son régime juridique.
92 E.U.R.L. (Etablissement Unipersonnel à Responsabilité Limité).
93 F. GLAIZE et A. NAPPEY, Supra, note. 85.
94 G. KAUFMAN, Supra, note. 34. p: 27.
95 Cour d'Appel de Rouen, (18 octobre 1963), Recueil Dalloz, (1963), p : 41.
96 Ou Dénomination Sociale.
97 H. VAN LIER, «Conflits entre les dénominations sociales, les noms commerciaux et les marques »,
J.C.B., (1979), p: 53 ; Dans le même sens, Cour d'appel de Paris, (5 juillet 1907), Annales de la propriété
industrielle, (1908), P : 41.
98 F. GLAIZE et A. NAPPEY, Supra, note.85.
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En effet, en France, le nom commercial s'acquiert par l'usage, même s'il
peut faire l'objet d'une publicité légale au registre du commerce et des
sociétés99 .
Au Canada par contre, « il s'agit d'une protection de droit commun, qUI
naît avec l'utilisation effective du nom »100 .
Pour certains, le nom de domaine n'est pas attaché au fonds de
commerce, cette qualification doit être écartée101 . Le lien qui se noue
entre le nom commercial et le fonds de commerce, n'est cependant pas
indestructible, puisque l'un peut être cédé sans l'autre par une
convention expresse 102 . De plus, si une personne morale n'a qu'une
dénomination sociale, il est fréquent que plusieurs noms de domaine
donnent accès à un seul site.
Il faut signaler que le nom de domaine n'a pas nécessairement une
finalité commerciale. Ainsi, « si le nom commercial désigne l'entreprise, le
nom de domaine quant à lui peut être réservé par des associations, même
par des particuliers... »103. Grégoire Loiseau conclut que « si le nom de
domaine peut jouer le rôle de nom commercial, il ne se confond pas
nécessairement avec lui »104.
99 Art. 8. B 1 du décret nO 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
100 J. MüRLEC, « Le Cybersquatting, Perspectives en droit compare franco-canadien », Droit et Nouvelles
Technologies, (2004), disponible à: tmp:!/www.droit-tec1Jno]ogic.org/dossiers/ CYBERSQU ATTING
memoire.pdf (Consulté le 23/07/2005)
101 B. ADLER, Supra, note. 55, p.37.
102 Sur la cession libre de la marque, v. Lamy Droit commercial, (2000) no. 439.
103 G. KAUFMAN, Supra, note. 34, p. 28.
104 G. LOISEAU, Supra, note. 82. p. 245.
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a- Les points de rapprochement et de différence entre le nom
de domaine et la marque de commerce.
Malgré quelques différences, les deux notions marquent une certaine
ressemblance sous plusieurs aspects. Puisque « le nom de domaine
comme la marque jouent le rôle d'un signe de ralliement »105.
Un serveur sur le World Wide Web (www.)peutaujourd.huireprésenter
beaucoup pour une société. Ainsi, Une présence sur l'Internet est
considérée, de nos jours, comme un véritable outil commercial de
développement d'une entreprise.
Chaque ordinateur sur le réseau dispose d'une adresse numérique fIxe,
et peut bénéficier de ce que l'on appelle communément un nom de
domaine qui sera une identification littérale de la personne ayant son
serveur. Donc, plutôt que de retrouver la personne grâce à une série de
chiffres, on la localisera grâce à des termes qu'elle aura librement choisis
et qui représenteront dans la plupart des cas : sa marque ou sa
dénomination sociale. Ainsi, le nom de domaine jouera par rapport au
public le rôle d'un signe distinctif, tout comme la marque puisqu'ils
permettent tout deux à la clientèle de localiser les produits amsl que
l'entreprise recherchés. Ainsi, on peut dire que les points de
correspondance entre la marque et le nom de domaine se situent en
premier lieu « au niveau de leur objectifprincipal qui réside dans le souci
de permettre l'identification de l'entreprise émettrice» tout en
105 R. GOLA, Supra, note Il, p. 12
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mentionnant que les deux bénéficient de « formalités de dépôt
relativement proches »106.
Gola ajoute que: « Certes, si la question de la nature juridique est réglée
depuis longtemps pour la marque, rien n'est encore clairement établi en ce
sens pour le nom de domaine »107.
Ainsi malgré que certains noms de domaine puissent être enregistrés
comme des marques de commerce et vice versa, toutefois « il s'agit de
deux régimes parallèles, impliquant pour les gestionnaires de sites ou les
fournisseurs de services d'information sur le réseau Internet de procéder
au double enregistrement »108. Cette hypothèse de conflit ou de différence
entre la marque et le nom de domaine a d'ores et déjà suscité un nombre
important de litiges dont la résolution met en œuvre des principes
classiques du droit des marques qui sont déjà établis.
Les différends engendrés entre les marques distinctives et les noms de
domaine sont le produit d'une absence de détermination de la nature
juridique du nom de domaine.
\06 R. GOLA, Supra, note Il, p. 67.
107 0R. G LA, Supra, note Il, p. 68.
\08 P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHLEF, et S. HEIN, Supra, note. 70. p.17-21.
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Devant l'absence d'un droit spécial qui régit les noms de domaine, et
sous réserve de rencontrer un titulaire d'une marque qui possède des
droits dans un nom de domaine qui reproduit la marque à l'identique,
Moyse considère que
« Si ce nom de domaine a été enregistré par une personne autre que
son propriétaire et que cette personne n'a que son contrat de service
avec le registraire à opposer, le droit des marques devrait prévaloir.
Le contrat de service ne crée pas, à notre avis, de droit de propriété
dans le nom de domaine. Le plus souvent, le régime des droits dans
un nom de domaine suivra alors le régime des droits dans la
marque »109.
Malgré le fait qu'aucun contrôle ni aucune recherche d'antériorité ne soit
effectuée par l'organisme enregistreur, il revient au candidat à
l'enregistrement de vérifier dans le WhO/S llO que le nom qu'il a choisi
n'est pas déjà attribué111 . Ce principe qui s'accorde à l'unicité du nom de
domaine est la cause de nombreux litiges. N. Vermette considère en ce
sens qu' « on peut, par contre, enregistrer un nom de domaine semblable,
alors qu'un autre nom a déjà été enregistré pour un produit ou un service
du même secteur »112.
109 P. E. MOYSE, Supra, note. 69, p. 427.
110 Whois, disponible à : http://www.uwhois.com!cgi!clomains.cgi?User=NoAds (Consulté le 23/7/2005).
III Avec la Loi Américaine The Fraudulent Online Identity Sanctions Act (FOISA), la véracité des
informations livrées sur Internet deviendrait un principe sanctionne pénalement. La transparence et la
crédibilité des bases WhoIS sont au cœur du débat.
112 N. J. VERMETTE, Supra, note. 77, p. 140
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Si les droits nationaux n'ont de force que sur leur territoire, l'Internet par
contre ne connaît pas de frontière. Conséquemment, la nature nationale
du droit subjectif des marques de commerce connaît une limitation
spatiale liée à un territoire, qui n'est que celui de l'ordre juridique qui l'a
créé113, ce qui marque une forte différence avec les noms de domaine
transfrontaliers.
Notons que l'enregistrement des noms de domaine n'est soumis à aucune
réglementation, sauf la politique relative au règlement des différends114 .
113 Le principe de territorialité signifie qu'un droit subjectif est géographiquement limité au territoire
couvert par l'ordre juridique qui l'a crée. Sur ce point, v. N. BOUCHE, Le principe de territorialité de la
propriété intellectuelle, Collection Logiques Juridiques, 2002, p 35-139; Ainsi, certains auteurs ont
expressément affirmé la limitation territoriale comme une caractéristique spécifique des droits de propriété
Intellectuelle (du droit d'auteur, du droit de marque, du droit de brevet ... ) ; D'autres droits subjectifs
pourraient, selon ces auteurs, avoir un effet extraterritoriale, et ce serait notamment le cas du droit de
propriété sur une chose corporelle; v. K. TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle,
Genève, Munich, Helbing et Lichtenhahn, (2001), p. 39; Dans le même sens, M. NOVIER, La propriété
intellectuelle en droit international privé suisse, Coll. « Comparativa », Genève, Droz 1996, pA5 s. Sur la
localisation territoriale des marques, v. P.COMBEAU, « La localisation territoriale des marques », in
Mélanges Plaisant, (1960), p.61-62 ; Dans le même sens, A.BRAUN, Précis des marques de produits et de
service , Bruxelles, 3e édit. Larcier, 1995, p. 278, no 314, l'auteur reprend l'explication de P. COMBEAD.
D'autre part, peut on parler d'un droit subjectif à dimensions extraterritoriales? Plusieurs juristes,
notamment MUIR-WATT, refusent cet argument et considèrent que la territorialité des droits subjectifs est
le résultat finalement de l'autonomie des constructions juridiques, de l'existence d'ordres juridiques
distincts. V. MUIR-WATT, « Quelques remarques sur la théorie anglo-américaine des droits acquis »,
Rev.crit.DIP, (1986), p. 425 s; De même, le règlement communautaire (CE) no 40/49 du Conseil du 20
décembre 1993 sur la marque communautaire, a considéré qu'il n'existe pas de droit subjectif
extraterritorial.
114 M. H. DESCHAMPS MARQUIS, « Les noms de domaine au delà du mystère », Cahiers de
la.Propriété.Intellectuelle (Cp.n, Vol. Il, no. 3, pp: 591-621
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L'attribution des noms de domaine obéit à la règle du « premier arrivé,
premier servi». Cette règle, qui correspond à une logique informatique, se
heurte fréquemment à l'application du droit des marques, du droit sur
un nom commercial, une enseigne, une dénomination sociale115 .
Ainsi seul le premIer à aVOIr inscrit une marque à titre de nom de
domaine pourra en être l'utilisateur légitime. Toutefois le second et suite
au « principe de l'unicité du nom de domaine» pourra « utiliser la même
marque, mais seulement dans un répertoire différent, moins attractif que le
premier »116.
L'inscription d'un nom de domaine reprenant une marque déposée par
un tiers, sur la base du prmCIpe « premier arrivé, premier servI»,
empêche donc le titulaire de la marque dans l'univers non virtuel
d'obtenir ce nom de domaine, devenu indisponible. Cette politique a très
vite montré ses limites puisqu'elle a été à l'origine de la pratique d'actes
de cybersquatting ou « parasitage » (grabbing).
115 M.E HAAS, «L'usurpation d'une dénomination sociale et la règle de nommage dite du premier arrivé,
premier servi» ; Gaz. Pal. (20-21 janv. 1999), p: 25-26; Dans le même sens, M-F LESEC, «Questions
relatives aux conflits entre marques et noms de domaine sur Internet et solutions de règlement », Gaz. Pal.
(23 juill. 1997), no. 204, p : 9 ; Dans le même sens, LAURENCE RAVILLON, «Le recours à la technique
du « premier arrivé, premier servi» dans le droit des nouvelles technologies ... , JCP - La Semaine
Juridique, no 47 - (22 novembre 2000), p : 2114.
116 L. RAVILLON, Supra, note. 115. p. 2114 (B). Notons que le principe de spécialité sera étudié largement
à la Partie II de cette étude.
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Notons que, contrairement à ce qui prévaut pour la marque, le fait
d'avoir réussi à enregistrer un nom de domaine n'implique pas un droit à
ce nom. Les tribunaux américains ont fait remarquer conformément à ce
sujet que:
« Such a policy cannot trump federal law Rolders of valid
trademarks under federallaw are not subject to company policy, nor
can the rights of those trademarks holders be changed without
congressional actions. If trademark laws apply to domain names,
anyone who obtains a domain name under Network Solutions (NSlj
First-come-first-served policy must do so subject to whatever liability
is provided for by federal law »117 .
117 Cardserviee Int'l, Ine. v. MeGee, 950 F. SUPP, 737,740 (E.D. Va. 1997).
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Chapitre III
Les aspects juridico-économiques du nom de
domaine
Le système des noms de domaine est à l'origine de conflits puisque « la
valeur économique qu'i[ recèle, les promotions commerciales menées afin
d'obtenir une notoriété du signe suscitent des convoitises ».118
Section 1 : Les aspects conflictuels du nom de domaine
Ce genre d'aspects entre dans la sphère des aspects juridiques des noms
de domaine qui étaient jusqu'à présent étudiés par de nombreux
auteurs, comme une composante d'un tout: le droit de l'Internet119 .
Il faut signaler tout d'abord que le nom de domaine d'un site peut être
protégé par le droit des marques, s'il en constitue une. En effet, le droit
des marques a un caractère absolu et le titulaire d'une marque peut
s'opposer à toute reproduction, usage ou apposition de celle-ci, dans les
limites du principe de la spécialité, pour des produits ou des services
similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
118 G. KAUFMAN, Supra, note.34. p.1I8.
119 Pour d'amples informations, v. G. KAUFMAN, Supra, note.34, p. 17-21; P. TRUDEL, F. ABRAN, K.
BENYEKHLEF, et S. HEIN, Supra, note. 70; Dans le même sens, M.GHEIST, Internet Law in Canada,
North York, Ontario, Editions Captus Press, 2nd Edition. 2001; Dans le même sens, D. ISENBERG, The
Gigalaw to Internet Law, New York, Editions Random House, 2002.
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Qu'en est-il de la protection du nom de domaine en tant que tel?
L'enregistrement d'un nom de domaine confère-il à son titulaire le droit
de s'opposer à l'usurpation ultérieure de celui-ci par des tiers?
Loiseau considère que :
« Les conflits impliquant un nom de domaine ne doivent pas faire
perdre de vue qu'il constitue lui-même un signe pouvant prétendre à
protection. Car le nom de domaine n'est pas toujours un prédateur. n
lui arrive d'être usurpé, soit par une dénomination qu'une entreprise
adopte postérieurement comme identifiant commercial, soit par un
autre nom de domaine qui s'en inspire et l'imite. Dans ce dernier cas,
il est vrai, la jurisprudence se préoccupe rarement de protéger
directement le nom de domaine parasité dès lors qu'il reproduit un
autre signe de l'entreprise (marque, dénomination sociale, nom
commercial). Se fondant sur les règles de protection de ce dernier, elle
s'en contente pour condamner l'usage rival »120.
120 G. LOISEAU, « Protection et propriété des noms de domaine », Recueil Dalloz, (2001) Jurisprudence p.
1379; Dans le même sens, Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du (27 juillet 2000)
Koodpo.com / Vincent P. et Sté Groupe Directinet, disponible à: http://www.legalis.netlbreves-
article.php3?id article=381 ; Dans le même sens, CCE, (oct. 2000), p. 5 : atteinte aux droits de la Sté
Koodpo.com sur sa dénomination sociale et son nom commercial, également adoptés comme nom de
domaine, par les noms de domaine coudepot.com et coudepo.com ; Dans le même sens, TGI Nanterre, ordo
réf., (16 sept. 1999), Q. 1999, AJ p. 81, obs. B. P. ; Droit et patrimoine, (sept. 2000), p. 104, obs. E.
Caprioli : contrefaçon de la marque Lancôme par ailleurs enregistrée comme nom de domaine,
lancôme.com, par les noms de domaine lankome.com et lankom.com ; voir. Tribunal de Grande Instance
de Marseille Ordonnance de référé du (13 décembre 2000) Pierre T. C. SARL MB Corn, disponible à:
http:hvww.legalis.net/breves-article.php3'!id article=369 ,qui relève une atteinte à la marque et au nom
de domaine Golfnet par le nom de domaine Gollf.net qui en est l'imitation servile. (Tous consultés le
28/07/2005).
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Notons à cet égard que, le nom de domaine pourrait être assimilé à un
nom commercial ou à une enseigne, étant donné qu'il sert à identifier
une entreprise sur un espace virtuel. Or, un nom commercial ou une
enseigne n'est protégé que si ce nom commercial ou cette enseigne est
utilisé. Par conséquent, la simple réservation ou enregistrement d'un
nom de domaine, sans que celui-ci soit effectivement exploité à travers
un site Internet actif, ne devrait pas conférer le droit à son titulaire
d'interdire sa reproduction ou sa réutilisation.
a) Le nom de domaine ne doit pas engendrer un rIsque de
confusion avec une marque de commerce antérieure, n!
reproduire une marque notoire pour ne pas rIsquer de
constituer un acte de contrefaçon121
Le nom de domaine peut contrefaire une marque. Les conflits qui
naissent portent ainsi sur l'interdiction d'utilisation d'un nom de
domaine au motif que celui-ci constitue une atteinte à une marque
antérieure déposée. Néanmoins, Il faudra avant tout prouver qu'il existe
un risque de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine
et la marque.
121 Cet acte est dû à un enregistrement à titre de nom de domaine par un tiers non titulaire de droit sur ce
signe, au détriment du titulaire de droit (marque, dénomination sociale ... ). Ce contentieux s'est développé
grâce à l'absence de fonnalité de dépôt pour les noms de domaine génériques (.com, .net, .org). Voir
notamment, TG! (Tribunal de Grande Instance) Nanterre, ordo Réf., (18 janvier 1999), SFR c/W3 Systems
Inc, disponible à : http://www.legalis.net/jnetidecisions!marques/tginanlerrsfr.ht111 avec le commentaire
de Me M. LIPSKIER. (Consulté le 28/07/2005)
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Par contre, l'enregistrement d'une marque postérieurement à
l'enregistrement d'un nom de domaine, ne permet pas de revendiquer le
nom de domaine à son profit122 . Dans ces cas, les tribunaux ne font pas
droit aux demandes des titulaires de marques.
Toutefois, il faut distinguer entre l'atteinte aux marques hors commun
ou notoires qui sont enregistrées à titre de nom de domaine par des tiers
non autorisés, bien souvent dans le but de les revendre au véritable
titulaire des droits, ce qui constitue un acte de piratage ou de
cybersquatting, et l'atteinte aux marques antérieures déposées et non
notoires.
1)- Nom de domaine et risque de confusion avec une marque
antérieure non notoire
Les conflits portent sur l'interdiction d'utilisation d'un nom de domaine
au motif que celui-ci constitue une atteinte à une marque antérieure
déposée et qui manque de notoriété.
Lorsque la marque invoquée à l'appui de l'action n'est pas notoire, les
magistrats recherchent systématiquement s'il existe un nsque de
confusion entre la marque et le nom de domaine, au regard des services
pour lesquels ces signes sont respectivement utilisés. 123 Ainsi, le
titulaire d'une marque enregistrée a le droit de s'opposer à
l'enregistrement du nom de domaine portant atteinte à sa marque
122 Tribunal de grande instance (TGI) de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du (13 novembre
1998), Société Agaphone / Madame Anne-Marie C. et les SARL Burodafer et C.TS, disponible à :
http://www.Jegalis.net/breves-article.php3.?id article=436 (Consulté le 28/07/2005)
123 SN. BEAURAIN et E. JEZ, upra, note 18, p 78-79.
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déposée. Toutefois, en l'absence de la notoriété de la marque, la
jurisprudence applique le principe de spécialité 124.
Ainsi il a été jugé que:
« La possibilité pour une personne d'utiliser une appellation sur le
réseau Internet dés lors qu'il n'y a pas d'autres utilisateurs
n'annihile pas les dispositions nationales et internationales
destinées à protéger les droits d'auteurs, les brevets et les marques.
Celui qui prétend la mettre en œuvre doit donc s'assurer qu'il n'y a
pas de droits antérieurs protégés. L'utilisation de la marque Pacanet
sur le réseau Internet sans l'autorisation de M. T. qui l'avait déposée
en qualité de marque caractérise en conséquence une
contrefaçon »125.
Dans le même sens, le Tribunal de Grande Instance du Mans (affaire
Microcaz c. Océanet et S.F.D.I) dans son arrêt du 29 juin 1999, a annulé
une marque postérieure comme portant atteinte à un nom de domaine
enregistré et utilisé antérieurement. 126
124 Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre Jugement du (19 octobre 1999), Société Marc
Laurent c. Monsieur Eric J. disponible à: httQ://www.legalis.net.breves-article.php3?id article=717
(Consulté le 28/07/2005); Dans le même sens, Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé
du ( 25 avril 1997), Framatome c. Association Internaute, JEROME D., OLIVIER L., Xavier B, disponible
à: http://www.legalis.netibreves-articJe.l)pp3?id article=444 (Consulté le 29/07/2005); Dans le même sens,
SNC Alice c. La SA Alice, Supra, note. 88 ; v. aussi, Tribunal de Grande Instance (TG!) de Nanterre 2ème
chambre Jugement du (4 novembre 2002), Elie S., Sarl La Société Témésis c. Association Afag,
http://www.legalis.net/breves-article.php3.?id article=267 (Consultés le 23/09/2005).
125 Tribunal de grande instance de Draguignan, Ordonnance de référé du (8 avril 1998), M. T c. M. M :
AFFAIRE PACANET, disponible à: http://w\vw.legalis.net.breves-article.php3?id article=439 (Consulté
le 23/09/2005).
126 F. GLAIZE et A. NAPPEY, Supra, note. 85.
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P- E. Moyse considère en ce sens que :
« L'étendue des droits du propriétaire d'une marque s'arrête
exactement aux contours de la définition d'emploi: si le nom de
domaine, cause du conflit, n'est pas employé en tant que marque de
commerce ou de services, l'exploitation du nom de domaine
échappera au contrôle du titulaire des droits dans la marque. En
d'autres mots encore, si le demandeur à une action en contrefaçon
de marque ne peut pas démontrer que le nom de domaine crée de la
confusion et sert à une activité commerciale connexe à celle pour
laquelle la marque est enregistrée il ne pourra pas, le plus souvent,
faire valoir son droit dans la dite marque. Ceci est également vrai si
l'utilisation du nom de domaine ne supporte aucun transfert de
biens ou prestations de services au Canada, c'est-à-dire lorsque le
site Internet est passif »127.
La Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Pro-C c. Computer City,
rendue le Il septembre 2001, finit par infirmer la décision de première
instance et déboute la demanderesse, propriétaire de la marque
WINGEN, au motif:
« Qu'elle n'avait pas démontré que la défenderesse avait, via son
site Internet sur lequel apparaissait la marque WINGEN, importé ou
vendu des biens au Canada sur lesquels aurait été reproduite la
marque WINGEN. Si le site de la défenderesse avait été actif et que
des achats de produits avaient pu être démontrés, la conclusion
aurait été sans nul doute différente »128.
127 SP. E. MOY E, Supra, note. 59.
128 P. E. MOYSE, Supra, note. 59; Sur le même sujet v. l'article de Me. CHANTAL DESJARDINS,
« Contrefaçon de marque de produits sur un site Internet », disponible à: hl1p://www.ggd.com/pdfs/ news
letteri2001!200 l-12-fr.lldf(Consulté le 29/07/2005)
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Selon les dispositions des articles 20 et 4 de la LMC canadienne, une
action en contrefaçon d'une marque déposée visant à radier un nom de
domaine causant une confusion avec cette marque peut avoir lieu. Il faut
toujours rappeler que pour qu'une telle action en contrefaçon soit
acceptée, il faut que la marque contrefaisante soit utilisée au sens de
l'article 4 de la LMC, et tel qu'il est indiqué par la jurisprudence129.
L'évaluation du risque de confusion se fait en prenant en considération
l'usage du nom de domaine qui permet d'apprécier l'effet de la similitude
ou de la différence des activités sur l'esprit du public. Notons que
l'appréciation du risque de confusion, doit se faire en fonction du public
auquel le nom de domaine s'adresse. La probabilité de confusion sera
établie par rapport à une « personne d'intelligence ordinaire, agissant
avec la prudence normale »130, voire celle de l'internaute ordinaire. Le juge
Ritchie, a établi les critères relatifs à la confusion dans l'affaire Rowntree
Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd131 .
129 Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co, Ltd. (1968), 38 Fox Pat. Cas. p.176
(c. d'E.) : « Pour qu'il y ait cet emploi comme « marque de commerce », il faut obligatoirement que les
conditions suivantes soient réunies: 1- La marque doit apparaître sur le produit ( ou sur son étiquette ou
emballage) ou être autrement montrée en association avec ce produit ou le service; 2- au moment ou il y a
transfert de possession de ce produit, ou lorsque le service est rendu; 3- dans le cours normal du
commerce ( il faut donc qu'il y ait une transaction commerciale) au Canada ».
130 En droit américain une définition similaire est donnée par l'arrêt, Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.
(1961) 287 F.2d p. 492, 495 (2d Cir).
131 Rowntree Co. Ltd. C. Paulin Chambers Co. Ltd. (1967) 54 c.P.R. p. 43: «Selon moi, il suffit que les
mots utilisés dans la marque déposée et dans celle qui ne l'est pas suggèrent que les marchandises
auxquelles elles sont associées sont produites et commercialisées par la même personne»
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2)- Noms de domaine et marques notoires
Le degré de célébrité et de notoriété de certaines marques et de noms de
domaine les fait bénéficier d'un faisceau de privilèges dont ne bénéficient
pas les signes ordinaires non notoires. G. Bonet considère que les
marques dites notoires sont celles qUI « vivent sous un régime
aristocratique qui ne connaît pas le principe d'égalité »132.
Pour que la contrefaçon des marques notoires soit constituée « il faut et il
suffit que le nom de domaine reproduise la marque, le risque de confusion
n'entrant pas en ligne de compte }}133. Notons que la jurisprudence et la
doctrine se sont mIses d'accord pour appeler ce genre de harcèlement
Il cybersquatting »134.
132 G. BONET, « La protection des marques notoires dans le Code de la propriété intellectuelle », Écrits en
hommage à Jean Foyer, Auteur et législateur, PUF, (1997), p.189 ; L'article 6 bis de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle de 1883, pose que l'attribution du caractère notoire d'une
marque appartient à l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage du signe.
133 N. BEAURIN et E. JEZ, Supra, note. 18, p 81.
134 N. BEAURAIN et E. JEZ, Supra, note.18, p 77, n.120-121 où l'on stipule que: «Une marque est
déclarée notoire lorsqu'elle remplit un certain nombre de conditions, notamment une exploitation
importante, une certaine ancienneté, des investissements publicitaires réalisés par son titulaire. Les
marques notoires bénéficient d'une protection plus étendue, dans la mesure où l'emploi d'une telle marque
pour des produits ou services mêmes difJerents de ceux désignés dans l'enregistrement engage la
responsabilité de son auteur « s 'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque, ou si cet
emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière» (Art. L. 713-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle Français) ; D'autre part, l'Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act CACPA) signé par le
président Clinton (le 29 novembre 1999) et intégré au Lanham Act de 1946 (Loi régissant le droit des
marques aux Etats-Unis, amendement de l'article 43, codifié au 15 U.S.c. § 1125) prohibe les
enregistrements abusifs de marques sous forme de noms de domaine. Le texte rend civilement responsable
quiconque ayant enregistré de mauvaise foi, un nom de domaine similaire ou identique à une marque avec
l'intention malhonnête d'en tirer profit. L'ACPA présente la particularité de diriger la procédure judiciaire
contre le nom de domaine lui même (action in rem), et non contre une personne (action in personam)
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Cela étant dit un nom de domaine est considéré comme étant en conflit
avec une marque notoire : « lorsque ce nom de domaine, ou un de ses
éléments essentiels, constitue une reproduction, une imitation, une
traduction ou une translittération de la marque notoire et qu'il a été
enregistré ou utilisé de mauvaise foi »135.
Ainsi, dans l'affaire SFR, les juges ont constaté que la marque de la
société SFR est contrefaite « du seul fait de l'enregistrement la
reproduisant »136. Les juges n'ont pas seulement retenu la contrefaçon de
marque, mais aussi la volonté de parasitisme en considérant que la
défenderesse a utilisée ce nom de domaine en 1997 de manière à porter
préjudice à la Société Française de Radiotéléphone (SFR), qu'en effet, en
se connectant à l'adresse « sfr.com» les utilisateurs aboutissaient au site
de France Télécom, concurrente de SFRI37.
puisque les cybersquatters se camouflent généralement derrière de fausses identités. Par conséquent, la
compétence territoriale des juridictions américaines s'en trouve considérablement élargie, «la simple
présence de la chose sur le territoire u.s. servant de fondement à l'action », v. Brookfield
Communications Inc.v. West Coast Entertainement Corp., (1999), US. 9th Circuit Court of Appeals 174
F.3D 1036; v. aussi S. EDELMAN: «Cybersquatting Claims Take Center Stage », The Computer &
Internet Lawyer, Volume 18,Number 1,(January 2001), p.s.
135 Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires,
adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée
générale de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la 34éme série de réunions des
assemblées des Etats membres de l'OMPI, 20-29 septembre 1999, disponible à: hnp:hvww.wipo. inti
gQsmt-iQifriLkvelopmcnt ipla~v/pdf!p'ub833.pdf (Consulté le 2/8/2005)
136 SFR / W3 SYSTEM INC, Supra, note. 122.
137 N. BEAURAIN et E. JEZ, Supra, note. 18, p 81 ; Il faut noter, selon E. GILLET «Lutte contre le
cybersquatting: du nouveau dans la législation américaine» , disponible à: http://www.domains.info
/imprimer chronique.php?chronique id=14 (Consulté le 2/8/2005) que:« Le Truth in Domain Names Act
(TDNA) de 2003 s'attaque aux Etats-Unis aux risques encourus, en particulier par les enfants, en associant
un nom de domaine au site web qu'ils souhaitent visiter, ce qui constitue le délit de « Misleading Domain
Names on the Internet» punissant jusqu'à 4 ans d'emprisonnement celui qui aura sciemment publié un site
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Dans une autre affaire, la société demanderesse l'GréaI, titulaire de la
marque Vichy s'était aperçue qu'un particulier avait déposé le nom de
domaine « vichy.com». Le Tribunal a considéré que « même en l'absence
de dépôt aux classes et spécifications liées à l'Internet ou de similitude
entre les produits et services déposés et la communication, la marque
Vichy doit bénéficier de la protection conférée aux marques notoires». 138
L'arrêt Intermatic Inc v. Toeppen 139 , représente un, parmi plusieurs
arrêts aux Etats-Unis sur le cybersquatting, où le défendeur Toeppen
avait enregistré de maUVaise foi 240 noms de domaine, dont
« intermatic.com» « deltaairlines.com» et autres. Le tribunal américain
finît par considérer que: Il l'enregistrement du nom de domaine constitue
aux Etats-Unis un usage au sens de la loi et peut contribuer à la dilution
de la marque »140. Toutefois, les dispositions de la Section 1125, 15 use
de la loi américaine connue par l'Anti-Dilution Provisions Act précisent
que: « Seul le titulaire d'une marque notoire pouvait se prévaloir des
dispositions relatives à la dépréciation de l'achalandage ».
Internet dont le caractère obscène est inattendu sous le nom de domaine en question ». Le but est
d'empêcher les « netsquatteurs » d'induire en erreur les internautes susceptibles de se retrouver sur un site
Internet qu'ils ne souhaitaient justement pas visiter, comme le cas par exemple du type qui a introduit un
site pornographique avec le site de la fameuse chanteuse Madonna.
138 Tribunal de grande instance (TG!) de Nanterre Ordonnance de référé du (16 septembre 1999), La S.A
L'Oréal c. Vichy.corn, Monsieur Elie Z., Monsieur Elie A., Monsieur Patrick A. disponible à:
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id article=412 (Consulté le 2/812005)
139 Intermatic, Inc. v. Toeppen, (3 October 1996) 65 USLW 2274, 40 U.S.P.Q. 2d 1412; 947 F. Supp.1227
(N.D. III. 1996)
140 N. VERMETTE, Supra, note. 77, p. 148.
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Cette position basée sur ledit article de loi américaine nous amène à
déduire que:
« La preuve de la notoriété présente donc un obstacle souvent
insurmontable pour les propriétaires de marques qui tentent de se
prévaloir de la dépréciation d'achalandage. En l'espèce, le
demandeur Avery, n'ayant pas réussi à démontrer la notoriété de sa
marque, s'est vu débouté de son recours »141.
Néanmoins, cette loi a été amendée et le législateur américain finit par
introduire: « un recours spécifique à la loi sur les marques de commerce
pour prévenir le cybersquatting ».
Signalons qu'aux États-Unis et jusqu'à l'apparition de cet amendement
législatif « fortement inspiré des mécanismes d'arbitrage de l'ICANN», et
selon Moyse « seules les dispositions relatives à la dépréciation était
susceptibles de s'appliquer dans le cas où il n'était pas possible de
démontrer l'emploi de la marque en tant que marque »142.
141 P.E. MOYSE, Supra, note. 59
142 P.E. MOYSE, Supra, note. 59.
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Par contre, la position du Canada n'a malheuresement pas été favorable
puisqu'elle n'a pas adopté de loi permettant d'étendre la protection du
droit des marques à des situations où l'emploi à titre de marque est
difficilement reconnaissable. Ceci amena Moyse à critiquer ladite position
canadienne en signalant ce qui suit:
« L'article 22 de la LMC, pâle disposition qui vise la dépréciation de
l'achalandage, est si strictement interprété par nos tribunaux qu'il
en est devenu obsolète. Le Canada n'a pas non plus suivi la
jurisprudence de la Cour d'appel anglaise qui, pour des faits
sensiblement similaires à ceux de l'affaire Avery, a déclaré dans
l'affaire British Telecommunications PLC v. One in a Million Ltd.,
(1999) 1 Fleet Street Reports 1, que ((the domain names were
registered to take advantage of the distinctive character and
reputation of the marks. That is unfair and detrimental )), alors même
que les noms de domaine en cause n'avaient pas été activés - donc
non employés, ni offerts pour rachat aux propriétaires des
marques »143 .
Toutefois, il ne faut pas confondre entre nom de répertoire et nom de
domaine, les tribunaux ont considéré que l'utilisation d'une marque
protégée comme nom de répertoire d'un site a une autre fonction que
celle confiée au nom de domaine. Le répertoire d'un site n'est pas
constitutif d'un acte de contrefaçon. Ainsi, le Tribunal de Grande
Instance de Paris dans son jugement du 8 juillet 2002 144, n'a pas retenu
la contrefaçon de la marque « Esso» contenue dans l'adresse
« Greenpeace.fr/stopesso ».
143 P. E. MOYSE, Supra, note. 59.
144 Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du (8 juillet 2002), Société Esso c.
Association Greenpeace France, Société Internet FR, disponible à: http://www.legalis.netlbreves-
article.php3? id article =278 (Consulté le 2/8/2005)
54
Aucune confusion n'était possible selon le Tribunal et la présence du
signe notoire «greenpeace)) renforçait les mots Il stopesso ll. Cette
décision est à rapprocher de l'affaire « jeboycottedanone. com )) en ce que
le risque de confusion est interprété de manière restrictive par les juges
pour tenir compte de la particularité de ce nouveau media qu'est
l'internet.
Dans une affaire similaire, un juge américain trancha en Avril 2003 et
pour la première fois, la question de l'utilisation d'une marque protégée
comme nom de répertoire d'un site, en considérant que celle-ci ne doit
pas être considérée comme une contrefaçon. En l'espèce, une société qui
commercialisait un ordinateur portable appelé« Lap Traveler )) contestait
l'utilisation de celle-ci, par une autre société, pour dénommer l'un des
répertoires du site, permettant aux internautes d'accéder ou de créer des
liens vers la page a2zsolutions.com/ desks/floor/laptraveler/ dkfl-It.htm.
Pour statuer sur cette question, la United States Court of Appeals for the
Sixth Circuit a recherché si l'utilisation de la marque comme nom de
répertoire était susceptible de créer une confusion dans l'esprit du
consommateur.
À cette fin, les juges relèvent que:
« Le nom du répertoire d'un site ne correspond pas à la racine
dénommant ce dernier. Le répertoire montre plutôt comment les
données du site sont organisées sur le serveur (...)
Traditionnellement, les pages Internet contenues dans un répertoire
ne sont pas atteintes en saisissant l'adresse entière dans le
navigateur ; au contraire, ces pages secondaires sont atteintes en
utilisant un lien hypertexte depuis la page d'accueil du site qui n'est
contenue dans aucun répertoire ll.
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Le répertoire a donc une autre fonction que celle confiée au nom de
domaine l45 .
Cette solution de la Cour Américaine confirme les décisions de première
instance rendues dans les deux précédentes affaires. Ainsi, dans l'affaire
Patmont Motor Wecks, les juges ont estimé que l'adresse
www.idiosync.comj goped « ne suggérait pas un soutien ou un partenariat
pUIsque la marque Go-Ped n'apparaissait dans le nom de domaine du
site n.
Dans une seconde affaire Paccar Inc. v. Telescan Tech. LLC où des
revendeurs avaient utilisé les marques contestées directement dans le
nom de domaine, le juge relevait dans sa décision qu'au contraire de
cette pratique,« l'utilisation de la marque comme nom donné à un
répertoire d'une adresse internet est acceptable »146.
145 Interactive Products Corporation, v. a2z Mobile Office Solutions, Inc., Brian Lee, Mobile Office
Enterprise, and Douglas Mayer, United States Court of Appeals, for the Sixth Circuit, Pursuant to Sixth
Circuit Rule 206, Electronic Citation: (2003) FED App. OlllP (6th CiL). File Name: 03aOlllp.06,
disponible à : http://laws.lp.findlaw.com/6th/03aOlllp.html (Consulté le 8/8/2005)
146 Le Forum des Droits sur l'Internet, « l'utilisation d'une marque comme nom de répertoire d'un site n'est
pas une contrefaçon », Actualités, disponible à : http://www.fomminterneLorg/actualites/lire.phtml?id=549
(Consulté le 8/8/2005)
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b) - Les autres atteintes au droit des marques
Si le cybersquating n'a que peu de pnse dans cet espace sécurisé, de
nouvelles atteintes au droit des marques, plus techniques et toujours
plus élaborées, peuvent également donner lieu à des contrefaçons de
marque. Nous examinerons (1) la pratique du framing et des liens
hypertextes, (2) les métatags.
1)- La pratique du framing et des liens hypertextes
Le framing (de l'anglais frame qui signifie encadrement) consiste en
l'affichage dans un cadre de pages extraites d'autres sites. Le réalisateur
du site fautif offre ainsi aux internautes l'accès à d'autres sites sans
l'accord de leurs propriétaires.
Le lien hypertexte est une image ou une zone de texte qui renvoie sur la
page d'un autre site web d'un simple clic de souris, permettant ainsi à
un internaute de naviguer d'un site à un autre.
Seuls les liens profonds qui donnent accès non pas à la page d'accueil du
site ciblé mais directement à une page secondaire de celui-ci posent
problème.
Le créateur du lien hypertexte voit en effet sa responsabilité engagée s'il
n'obtient pas le consentement préalable et sans équivoque de l'auteur du
site vers lequel il souhaite établir un lien profond147.
147 A. HOLLANDE et C. ZUKER, « Précautions juridiques en matière de conception de liens
hypertextes », Editions du juris-classeur Communication-Commerce Électronique, (Janvier 2001), p. 8.
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2)- Les métatags
Un métatag est la « marque informatique des termes qui seront retenus
comme mots-clés pour opérer la sélection de sites susceptibles de répondre
aux attentes de l'utilisateur »148.
Invisibles pour les internautes, les métatags peuvent tromper le
consommateur sur l'identité de la société qui contrôle véritablement le
site consulté. La différence principale entre les métatags et les noms de
domaine réside dans le fait que les métatags, contrairement aux noms de
domaine, sont insérés spontanément et directement par le créateur de
site et ne nécessitent donc pas de recourir à des organIsmes
attributaires. Ce type de pratique constitue un mode voisin d'utilisation
de la marque d'autrui sans son consentementl49 .
La jurisprudence sanctionne les métatags sur le terrain de la
contrefaçon. La Cour d'appel de Paris a été saisie d'une affaire dans
laquelle une galerie marchande virtuelle offrait au public des produits
revêtus des marques de la société Chanel. La Cour d'appel a interdit à
cette galerie l'utilisation et la reproduction « sous quelque forme que ce
soit » des marques propriétés de Chanel, et ce alors que cette galerie
proposait, dans un contexte non dégradant pour les marques de Chanel,
un ensemble de produits de luxe qui auraient pu être acquis dans des
conditions de prix normales. La Cour a retenu que le site de la galerie
marchande était accessible à partir de « la simple indication... des noms et
148 Décision du Conseil de la Concurrence, (9 Juin 2000) in éditions du juris-c1asseur Communication
Commerce électronique (novembre 2000) n0119.
149 Sur la pratique du couponning et de l'utilisation des codes barres, v. PIERRE -YVE GAUTIER, « La
propriété intellectuelle fait ses courses: de l'utilisation du code barre d'autrui », JCP, (1995), l, 3860 p.305.
58
marques Coco et Chanel dont la société Chanel est propriétaire »150.
C'est donc bien la pratique insidieuse des métatags reprenant les
marques d'autrui qui a été ici sanctionnée par la Cour grâce au biais de
la contrefaçon.
Au Canada, la Cour supérieure du Québec a été saisie d'un litige portant
sur une société qui avait inséré de façon répétée des métatags reprenant
la marque de son concurrent, ce qui constitue une infraction à la Loi sur
les marques de commerce l51 . Ce fut la position également de la Cour
d-appel des États-unis152 qui finie par condamner la pratique des
métatags et d-engager la responsabilité civile du cyberpirate.
150 CA Paris 14ème ch, (3 Mars 2000), SA Citycom cl SA Chanel., Juris-Data n0114934
151 Cour Supérieure du Québec (Chambre Civile) (1999), Convectair NMT inc. cl Ouellet Canada District
de Montréal, disponible à: http://aixl.llottawa.ca/-geist/ollellet.htm (Consulté le 29/03/2006)
152 Brookfield Communication, Inc v. West Coast Entertainrnent Corporation, Supra, note. 134 ; Dans le
même sens, BRUNO P. LANGLOIS, Avocat Alain Bensoussan - Avocats, Paris, « La protection des
marques sur Internet: le législateur fédéral américain s'attaque à la cyberpiraterie » GP20000n0008
Gazette du Palais, (20 juillet 2000) nO 202, P. 29, disponible à: http://www.lextenso.com/lextenso/
archives!Apw.fcgi?FILE=Index.html&ACnON=m (Consulté le 29/03/2006).
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Section II: Le nom de domaine un sIgne distinctif en SOI
jouissant d'une valeur économique indéniable
Malgré quelques avis doctrinaux qui refusent de reconnaître au nom de
domaine son caractère de signe distinctif153 , l'OMPI par contre, ainsi que
la plus grande partie de la doctrine, pensent effectivement le contraire154.
Le nom de domaine, désignant un site sur Internet, accomplit une
fonction commerciale transfrontalière qui lui permet de se présenter
comme un signe distinctif « propre au monde virtuel exerçant néanmoins
son impact dans le monde réel ))155 et ralliant une clientèle planétaire. On
parle même de la création d'un « fond de commerce virtuel ))156.
C'est indiscutablement, de la catégorie des éléments incorporels, que se
rapproche le plus le nom de domaine. En effet, il s'agit d'un sigle, d'un
élément d'identification, donc d'une valeur incorporelle « qui procure une
valeur ajoutée à l'entreprise ))157 lui permettant de conquérir de nouveaux
marchés à une échelle internationale.
153 TG! Paris, (12 mars 1998), Sté Alice cl Sté Alice, M. VIALA, Supra, note. 54.
154 Le Rapport final de l'OMPI du 30 Janvier 1999 considère le nom de domaine comme un signe
distinctif, disponible sous: \vw\v.wipo.org (Consulté le 9/8/2005); v. aussi, G - LOISEAU, Supra, note.
82 ; et A. BERTRAND, Supra, note. 50, p. 562; M. VIVANT, C. LE STANC, L. RAPP, M. GUIBAL, 1.-
L, BILON et L. COSTES, Supra, note. 86, p. 1388, n. 2410.
155 1. LARRIEU, Supra, note. 60, n. 253, p. 383.
156 1. BALASSOUPRAMANIANE, avocate « Le fonds de commerce virtuel », journal du barreau du
Québec, Volume 34 - numéro 14 - (ler septembre 2002), disponible à: http://www.barreau.qc.ca/joumal
/frmneset.asp?article=/journal/vo134/no 14/autoroute.html (Consulté le 918/2005)
157 Sur ce point, v. G. LEWI, « La marque », Vuibert, (l999), p. 5.
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Signalons que, le simple fait de reconnaître au nom de domaine la nature
d'élément du fonds de commerce permet de lui conférer la nature de
signe distinctif et donc, de lui faire bénéficier de la protection du droit de
la propriété intellectuelle. Le nom de domaine pourrait alors, en tant
qu'attaché à un droit de propriété incorporelle, faire l'objet de contrats, et
notamment de cessions ou de licences I58, ce qui est déjà le cas en
pratique, puisque le cybersquatteur, malgré l'illicéité de son acte,
cherche précisément à enregistrer des noms de domaine en reproduisant
des signes distinctifs préexistants, et cela dans un but lucratif visant à
les revendre à des prix élevés aux titulaires des signes reproduits.
L'évolution de la doctrine entraîne une évolution jurisprudentielle qUI
donne aux actifs dits immatériels, comme la marque et le nom de
domaine, une grande place au sein des actifs de la société commerciale.
Ainsi, et par une ordonnance du 22 septembre 1999, le tribunal de
Grande Instance de Essen (Allemagne) a reconnu la qualité d'élément du
fonds de commerce au nom de domaine, en lui confirmant une valeur
économique ce qui le rend susceptible de nantissementI59, même si la
valeur économique d'un nom de domaine, et donc la question de son
nantissement, devait toujours être examinée au cas par cas I60 .
158 A. BERTRAND, Supra, note. 50, p. 356, n.1 0.11
159 Sur les sûretés en général et le nantissement de biens incorporels, M. CABRILLAC, C. MOULY,
« Droit des sûretés », Litec, (1995). On reconnaît au droit interne le nantissement de logiciel.
160 Me. MURIELLE -ISABELLE CAHEN, Supra, note 56, no. 14.
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Notons que les tribunaux Canadiennes ont pris une position similaire161
en qualifiant la relation entre l'entreprise et la marque de commerce
comme un droit de propriété, puisqu'elle concerne le rapport entre la
clientèle et les services ou produits offerts par l'entreprise.
Les noms de domaine, à tout le moins certains d'entre eux, représentent
aujourd'hui des valeurs économiques importantes. Ainsi, « pour les
entreprises qui les utilisent sur le réseau, ils constituent le support, mais
également le vecteur de leur réputation commerciale, et y puisent ensemble
leur pouvoir attractifet une valeur marchande »162.
161 M. CHRüMECEK, «Trade-Marks-Law », in D.S. CHISUM, World Intellectual Property Guidebook,
Canada, New York, Editions Mathiew Bender & Company, (1991), 6A, p. 6-7.
162 G. LOISEAU, Supra, note. 120, p. 1379.
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PARTIE II : ~rotection des noms de
domaine
La protection du nom de domaine constitue la forme selon laquelle se
manifeste l'exercice d'un droit quelconque ou même spécial, sur les noms
de domaine afin d'en assurer leur protection juridique.
Le droit subjectif de la propriété intellectuelle est limité spatialement à
un territoire, qui est celui de l'ordre juridique qui l'a crée163 , d'où le
principe de territorialité de limitation. Néanmoins, l'extraterritorialité ou
le caractère international de l'Internet et les problèmes internationaux de
propriété intellectuelle posés sur ce réseau « without borders » ont poussé
le principe limité de territorialité à subir des changements de portée
extraterritoriale.
Dans leur article intitulé « Law & Borders- The rise of law in cyberspace »,
David R. Johnson et David Post insistent sur ce caractère non limité
géographiquement de l'Internet en considérant que « The Internet
undennines the feasibility and legitimacy of laws based on geographic
boundaries ... No geographically-based sovereign could plausibly daim to
have jurisdiction over a territory with secret boundaries »164.
163 N. BOUCHE, Supra, note. 113. p. 139, n. 225.
164 D. R. JOHNSON & D. POST, « Law & Borders- The rise of law in cyberspace », (1996) 48 Stanford
Law Review, 1357 & 1379, fn. 33.
Chapitre 1
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Les limites à la protection des noms de
domaine
La protection des noms de domaine connaît deux limites empruntées aux
droits sur les signes distinctifs (Section 1) - Le principe de territorialité et
(Section II) le principe de spécialité- et (Section III) une limite empruntée
du droit d'auteur: La parodie.
Section 1 : Le principe de territorialité
Représentant l'espace géographique du pays d'enregistrement, le « .ca »
par exemple ne pourra être attribué qu'à des entités ou personnes même
étrangères, ayant fait leur dépôt (enregistrement) légal au Canada et
bénéficiant de la protection des lois canadiennes. Cette
« indication géographique» constitue le principe de territorialité.
a)- Le prinCIpe de territorialité des marques confronté au
caractère international des noms de domaine.
On vient de voir que l'application du droit de la propriété intellectuelle est
limitée par le principe de territorialité du pays qui l'a crée. Ce faisant, les
noms de domaine déposés sous forme de marques auront la même
application territoriale que les marques de commerce et subissent le
même principe de territorialité du pays où ils ont été déposés.
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Néanmoins, l'enregistrement du nom de domaine en tant que marque ne
peut le dépouiller du caractère international qu'il revêt du fait de son
utilisation sur un champ extraterritorial qu'est l'Internet. Si le dépôt de
la marque ne produit ses effets que sur le territoire national165 ,
l'enregistrement du nom de domaine a un double effet, il peut être
exploité au niveau national autant qu'au niveau international. Selon ce
raisonnement, le caractère international du nom de domaine déposé en
tant que marque doit, par contre, affecter même déstabiliser le caractère
territorial de la marque en lui donnant un aspect extraterritorial.
b)- Limite du principe de territorialité vis-à-vis du principe de
l'extraterritorialité Détermination des règles de droit
applicables aux noms de domaine -
L'extraterritorialité ou le caractère international de l'Internet et les
problèmes internationaux de propriété intellectuelle posés sur ce réseau
« without borders » obligent le principe limité de territorialité à subir des
changements de portées extraterritoriales.
La question qui se pose à ce stade est celle de saV01r si ce caractère
international des noms de domaine va à l'encontre de la protection
territoriale et « heurte» le principe de territorialité dont jouit la marque?
165 A. CHAVANNE et 1.-1. BURST, Droit de la propriété industrielle, Dalloz-Delta, Séme édition, 1998
p.691,n.ll78
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Il faut signaler que cette situation de contradiction entre ce qui touche à
l'international et ce qui est déjà marqué par son caractère territorial met
plusieurs systèmes juridiques, d'une part, devant un conflit
d'interprétation des lois et d'autre part, devant un conflit qui touche
même à l'étendue de la protection que la loi de chaque pays pourra
accorder166 . Ceci nous met devant une problématique assez lourde
surtout qu'il n'existe pas jusqu'à maintenant de règles de droit
international privé qui soient propres aux noms de domaine, ce qUI nous
oblige à ce stade, et jusqu'à nouvel ordre, à traiter toute question de
protection extraterritoriale selon les apports offerts aux noms de domaine
par le droit des marques.
Se basant sur ce dernier raisonnement, qui pourra être applicable suite
au manque d'une loi spéciale sur les noms de domaine, on pourra aInSI
appliquer les dispositions du droit des marques sur tout nom de domaine
enregistré sous forme de marque. Ceci aura pour effet d'intégrer le nom
de domaine, considéré comme une marque, au monde des conventions et
des traités internationaux applicable sur les marques, surtout qu'il
n'existe pas, pour le moment, de règles de droit international privé
spéciales propres aux noms de domaine.
166 Sur ce sujet, v. Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du
(8 novembre 2000), SA Le Figaro / Bernard A. M. (0811112000), disponible à : http://www.legalis.net!
breve§-article.php3?id artîcle=373 (Consulté le 231212006)
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Notons à ce nIveau que l'enregistrement international des marques de
commerce mentionné par l'article L. 712-11 du code de la propriété
intellectuelle français (art. 36, loi n091-7 du 4 janv. 1991 modifiée par la
loi n° 96-1106 du 18 déc. 1996) constitue une règle de droit international
privé qui pourrait être applicable aux noms de domaine enregistrés sous
forme de marque :
« Sous réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni
domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du
présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé
la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son
domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la
réciprocité de la protection aux marques françaises ».
Dans le même sens, la convention internationale de l'Union de Paris de
1883 concernant les marques ainsi que l'arrangement de Madrid
attribuent à la marque une protection internationale puisqu'elle sera
protégée dans plusieurs pays du seul fait d'un unIque dépôt
international. Ainsi, un nom de domaine déposé comme marque de
commerce jouira aussi de cette protection internationale.
Néanmoins, le problème persiste dans les pays qui n'ont pas adhérés à la
convention de Madrid, comme c'est le cas au Canada.
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En effet, le Canada n'a adhéré qu'à la Convention de Paris de l'OMPI et à
l'Accord de l'OMC relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce. Par contre, le Canada n'a adhéré ni à
l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des
produits et services aux fins de l'enregistrement des marques ni à
l'Arrangement de Madrid appelé « Protocole de Madrid Il regroupant les
Etats-Unis et la plupart des pays européens et asiatiques et qui permet
d'obtenir la protection d'une marque dans tous ces pays, par le biais
d'une simple demande d'enregistrement unique, déposée dans une seule
langue et procurant un enregistrement d'une marque dite internationale,
renouvelable tous les dix ans. Ainsi, il s'avère nécessaire d'opérer une
réforme dans ce domaine au Canada.
Une protection de type communautaire instituant la marque dite
« communautaire Il dans les pays de l'Union européenne (Règlement CE
40/94 du 20 décembre 1993)167 peut être appliqué sur les noms de
domaines. Le titulaire du nom de domaine jouira ainsi d'une protection
de type communautaire avec tous ses effets.
167 Règlement (CE) No 40/94 DU CONSEIL du (20 décembre 1993), Supra, note. 113.
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Section II : Principe de spécialité et système de nommage
Le principe de spécialité est celui « selon lequel une marque ne bénéficie
d'une protection que pour les produits et services désignés dans l'acte de
dépôt »168. Il faut noter que « La spécialité n'est pas spécifique au droit
des marques. En réalité, elle gouverne l'ensemble des signes
distinctifs »169.
Peut-on vraiment affirmer que « l'application du principe de spécialité du
droit des marques ne pourra être envisagée vis-à-vis des noms de
domaines» puisque « chaque nom de domaine est unique»170?
L'unicité empêche t-elle vraiment l'application du pnnClpe de spécialité
puisqu'en pratique des noms de domaine semblables ou identiques
peuvent coexister? En effet rien n'empêche la coexistence de noms de
domaine identiques portant le même radical ou avec un radical reproduit
ou imité.
Le nom de domaine ne peut-il pas être en pratique contrefait par une
marque?
168 DomainesInfo, « Principe de spécialité », disponible à: htlp:!/w\V\\'.domaines.info/definition.php?
definition jd~'88&z=117
169 DomainesInfo, Supra, note. 169.
1701. RAVILLON, Supra, note. 115 p. 2114 (B) ; Dans le même sens, v. P. BREESE, Guide juridique de
l'Internet et du commerce électronique, Ed. Vuibert, 2000, p. 56
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a) - Applicabilité du prinCIpe de spécialité sur les noms de
domaine
Les aVIS des doctrinaux ainsi que la jurisprudence ne se sont pas mis
d'accord sur ce point. Alors que Julia Morlec considère dans son
mémoire que « ... le nom de domaine n'obéit pas au principe de spécialité
auquel est soumis la marque }}171 et malgré la position de la jurisprudence
172 qui considère que les noms de domaine ne bénéficient pas d'un statut
juridique qui leur est propre et ne peuvent donc être protégés que Il selon
les principes généraux du droit commun» ; un avis doctrinal, par contre,
considére le principe de spécialité comme un principe qui vient modérer
la protection de la marque contre le nom de domaine qui pourra coexister
avec la marque 173, sans toutefois oublier la position de la
jurisprudence 174 qui admet aussi l'applicabilité du principe de spécialité
sur les noms de domaine.
171 J. MüRLEC, Supra, note. 100, p.6/35,
172 TGI Nanterre ordo Réf. Amélie Mauresmo c. Sté Internic, Supra, note. 80.
173 M.- E.HAAS, « Adresses Internet: entreprises à vos marques! », Gaz. Pal. (2000), doctrine. , p. 1295
174 Tribunal de grande instance de Nanterre 3ème chambre, 2ème section Jugement du (21 janvier 2002),
Sté Publications Bonnier c. Sté Saveurs et Senteurs Créations, disponible à : http://www.legalis.net/breves-
artic1e.php3?id arlic1e=289 (Consulté le 23/2/2006) ; Dans le même sens V. Tribunal de grande instance de
Paris 3ème chambre, 3ème Section Jugement du (21 mars 2000), La régie autonome des transports
parisiens (RATP) c. Laurent M. et Valentin L, disponible à : http://www.legalis.nevbreves-
article.php3?id artic1e=393 (Consulté le 24/2/2006).
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Dans l'affaire « Alsaceimmo »175 opposant deux noms de domaine, le
tribunal s'est référé au principe de spécialité malgré le fait que le litige ne
touche pas aux marques.
b)- Les limites au dit principe
Néanmoins, le principe de spécialité dont on parle possède certaines
limites; la jurisprudence considère que ce principe ne peut avoir lieu
pour les litiges opposant les noms de domaines aux marques notoires
dites aussi marques « de haut renommée, de haute réputation, de grande
notoriété, connues au loin ou mondiale »176, puisque la protection leur est
accordée même en l'absence de similitude entre les produits et services
désignés, et même en l'absence de dépôt aux classes et spécifications
liées à l'Internetl77 . Ainsi, la contrefaçon de la marque notoire par un
nom de domaine sera sanctionnée du seul fait de l'enregistrement du
nom de domaine reproduisant la marque l78, sans nécessité pour les
juges d'examiner le contenu du site web pour apprécier la similitude.
La jurisprudence considère aussi que le simple enregistrement et/ou
l'utilisation du nom de domaine sont considérés comme un usage ou une
exploitation injustifiée de la marque notoire puisque le titulaire de cette
175 Tribunal de grande instance de Strasbourg Ordonnance de référé civil du (29 mai 2001), Sarl Ruffie
Immobilier c. M. F. - Design & Promo Web, disponible à: http://wvvw.1egalis.netibreves-article .php3
?id article=1265 (Consulté le 24/2/2006).
176 A. CHAVANNE et J, J-. BURST, Supra, note. 165, p. 585, n. 1026.
177 La S.A L'Oréal c. Vichy.com, Monsieur Elie Z., Monsieur Elie A., Monsieur Patrick A, Supra,
note.U8.
178 SFR / W3 System Inc, Supra, note. 121.
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dernière sera incapable d'enregistrer sa marque sous la forme d'une
adresse numérique, ce qui lui cause un préjudice 179 .
Peut on parler d'une protection des noms de domaine notoires à l'instar
de celle accordée pour les marques?
La doctrine répond à cette question en considérant que « conformément
au droit commun des signes distinctifs, le nom de domaine notoirement
connu, est protégé au delà des produits ou des services qu'il désigne ))180.
Ainsi, un nom de domaine notoirement connu prévoit sur tout autre
signe distinctif postérieur quels que soient les produits, les services
identifiés ou la zone de nommage choisie.
Section III La Parodie - Une limite empruntée aux droits
d'auteur-
La parodie est définie comme étant:
« Une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages, les
expressions et le fonctionnement d'une œuvre existante et connue du
public visé. Le rire survient à cause du décalage entre cette œuvre et
ce que les comédiens ou auteurs en font. Elle peut être employée
avec une intention burlesque ou satirique ))181.
179 Tribunal de Grande Instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du (13 mars 2000), Société parfums
Guy Laroche c. Sociétés GL Bulletine Board, Net Promos-Internet Design, disponible à : http:// \vww.
lcgalis.net/breves-article.php3'?id anicle=396 (Consulté le 25/2/2006).
180 A. DIMEGLIO, « Bras de fer entre la marque et le nom de domaine », Lamy, Droit de l'Informatique
des réseaux, (Mai 2002), n. 147, B, Supplément au bulletin d'actualité, p. 3.
181 Wikipedia, disponible à: http://fr.wikipedia.org/wiki/Parodie (Consulté le 22/3/2006).
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La parodie s'applique également à d'autres domaines, elle a fait l'objet de
plusieurs controverses dans les litiges relatifs aux noms de domaine.
Néanmoins, malgré son caractère humoristique protégé par la loi comme
constituant une liberté d'expression garantie et protégée par la
constitution182, cette utilisation par adjonction de termes qui sont parfois
péjoratifs comme « sucks» utilisé avec un nom de domaine notoire183
peut nuire, même « paralyser »184 le titulaire légitime du nom de domaine
et mettre des limites devant la protection de son nom de domaine.
a)- L'étendue de l'application de l'exception de la parodie aux
litiges relatifs aux noms de domaine.
Peut-on étendre l'application de l'exception de la parodie aux litiges
relatifs aux noms de domaine? La jurisprudence est divisée vis-à-vis ce
sujet.
Tout en reconnaissant le principe de la liberté d'expression, un courant
dominant parmi les panels OMPI considère que l'adjonction de ce type
de terme prête à confusion et permet de conclure à une similarité entre
les signes concernés185 .
182 Cour d'appel de Paris 14ème chambre, section A Arrêt du (26 février 2003), Association Greenpeace
France c. Sa Société Esso, disponible à: http://www.legalis.net/breves-article.php3.?id article=257
(Consulté le 22/312006).
183 Comme le cas de «Wal-Mart» en utilisant « walmartsucks.com », disponible à: http://www.
Wal)lJartsucks.org/ (Consulté le 22/3/2006).
184 A ME 0 S
. ND ZA,~, note. 53, n. 276.
185 WIPO Administrative Panel Decision, Wal-Mart Stores, Inc. v. WalsucksandWalmarket Puerto Rico,
Case No. D2000-0477; Dans le même sens, WIPO Administrative Panel Decision, Diageo ple v. John
Zuccarini, Individuallyandt c. a Cupcake Patrol, Case No. D2000 œ 0996 ; Dans le même sens, WIPO
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La jurisprudence française considère même que cette liberté
d'expression doit être « responsable» par le fait de ne pas prendre en
considération que « les moyens strictement nécessaires à la satisfaction
des buts légitimes poursuivis, sauf à faire dégénérer cet usage en
abus »186.
Par contre, un autre panel note également que le mot « suck» en lui-
même est d'un usage tout à fait courant187 , comme dans ce slogan
publicitaire: « Nothing sucks like Electrolux».
Le panéliste ML Henry Perritt, refuse quant à lui de considérer ce type de
noms de domaine comme pouvant prêter à confusion avec la marque.
ML Perritt, ne voyait pas « how a domain name including ((sucks" ever can
be confusingly similar to a trademark to which "sucks" is appended »188.
Un autre panel ajoute que « même si en tapant la marque dans un moteur
de recherche on tombe sur une page de résultats où ce site est repris, il y a
peu de chance qu(un utilisateur puisse confondre un tel site avec un site
officiel »189.
Administrative Panel Decision, Burlington Coat FactoryWarehouse Corporation v. Smartsoft, L.L.c.c/o
Jan Knepper, Case No. D2000-1792.
186 Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du (14 mai 2001), Société Compagnie
Gervais Danone c. Société Le Réseau Voltaire, Société Gandi, Valentin L. (exerçant sous l'enseigne
"Altem B"), disponible à: http://www.legalis.net/breves-artic1e.php3·!id article=331 (Consulté le
22/3/2006).
187 WIPO Administrative Panel Decision, Vivendi Universalv. Mf. Jay David Sallen and G0247.COM,
INC., Case No. D2001-1121
188 WIPO Administrative Panel Decision, Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com and Kenneth
J. Harvey, Case No. D2000-1104.
189 WIPO Administrative Panel Decision, Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi, Case No. D2000-
1015.
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b)- Conditions d'utilisation et d'application de la parodie
L'utilisation de la parodie est autorisée tant que les buts recherchés sont
légitimes et à condition que l'usage soit « fair and non-commercial », c'est
à dire qu'il n'y ait pas une finalité commerciale, et que l'on ne cherche
pas à confondre et à détourner les utilisateurs vers un autre site.
La parodie pourra par contre trouver application en dehors de la sphère
commerciale. Ainsi, les signes distinctifs utilisés dans un contexte non
commercial, et en dehors de la concurrence, ne seront pas sujets à une
protection 190.
De ce qui a précédé, on peut conclure que l'exception de la parodie sera
reconnue dans les conflits opposants un nom de domaine à un droit
d'auteur, tant que cette parodie ne crée pas une confusion chez
l'utilisateur et ne le détourne pas vers un autre produit concurrent à
finalité commerciale.
190 Cour d'appel de Versailles 14ème chambre Arrêt du (29 mars 2000), M. Loïc L. c. La commune
d'Elancourt, disponible à: http://www.legalis.net/breves-artic1e.php3?id artic1e=392 (Consulté le
30/03/2006) ; Dans le même sens, Association Greenpeace France c. SA Société Esso, Supra, note. 182.
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Chapitre II: Le règlement des litiges liés au
cybersquattage
Après avoir terminé de traiter « les limites» à la protection des noms de
domaine, on étudiera dans ce second chapitre, le règlement des litiges
liés au cybersquattage en commençant d'abord par la protection des
conflits relatifs aux noms de domaine par la procédure administrative
(Section I), puis par la protection des conflits relatifs aux noms de
domaine par la procédure judiciaire (Section II). Dans le point (II) de la
deuxième section, on parlera des moyens de protection judiciaires
accordés aux noms de domaine. On essayera dans un troisième point (III)
de voir si le recours exclusif à l'une des deux actions (Action en
contrefaçon ou en responsabilité civile) permet d'écarter l'utilisation de
l'autre action.
Section 1: - La protection des noms de domaine par le
règlement extra-judiciaire des différends
Trouvant que les méthodes de résolution des conflits issues des autorités
étatiques ne répondent pas aux particularités de l'Internet en raison des
différences structurelles complexes entre les divers droits nationaux
d'une part, et le caractère transfrontière de l'Internet d'autre part, un
développement des organismes de résolution des différends en ligne était
nécessaire afin d'essayer de combler les lacunes juridiques de la question
transfrontière que pose l'Internet, sans toutefois rejeter l'application
d'une législation nationale applicable au regard de ses règles de conflit.
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Le projet-pilote du Cyber-Tribunal, du Centre de recherche en droit
public (CRDP) de l'Université de Montréal privilégia une résolution du
litige en dehors du système judiciaire traditionnel que représentent les
lois étatiques. Ce projet a probablement établi les éléments
embryonnaires ayant contribué à l'émergence d'une première véritable
alternative au processus judiciaire, offerte aux utilisateurs de l'Internet
pour résoudre, par voie transfrontière (on-line), les différends découlant
du cyberespace 191 en évitant les procès longs et coûteux.
Ainsi les parties choisiront le mode de règlement de conflit192 qui leur
convient le mieux, en tenant compte du pouvoir d'intervention et
décisionnel qUI est accordé au tiers et des conséquences qui en
découlent. Les parties avaient la possibilité dans le système du
Cybertribunal de soumettre leur différend dans un premier temps à la
médiation, et en cas d'échec de celle-ci, à l'arbitrage. Les intermédiaires
que proposait le CyberTribunal, étaient des spécialistes des domaines de
la médiation, de l'arbitrage commercial et des nouvelles technologies de
l'information.
Les modes complémentaires de résolution de conflits, permettent aux
parties de choisir les lois qu'elles veulent appliquer à leur litige et leur
donnent une plus grande latitude quant à la preuve et à la procédure.
191 R. GOLA, Supra, note.S, p. 307-323 : «Sans toutefois oublier le rôle qu'a joué le Virtual Magistrate
Project lancé aux Etats-Unis début mars 1996, et qui permettait de résoudre des litiges propres aux
environnements électroniques ».
192 Conciliation, Médiation et Arbitrage.
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Notons que même si les systèmes du Virtual Magistrate américain et du
CyberTribunal canadien, ont cessé depuis longtemps leurs activités, ils
ont réussi à démontrer qu'il était possible d'échapper aux règlements
complexes et aux lenteurs des tribunaux judiciaires traditionnels, et ont
contribué au développement d'usages à travers la création des
cybertribunaux193 .
Ces deux systèmes ont joué un rôle pionnier en la matière et ont aidé par
la suite à établir le projet ECODIR (Electonic Consumer Dispute
Resolution)l94 et aussi la procédure de résolution des conflits de l'ICANN,
plus connue sous le nom d'Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)
relative au cybersquattage de noms de domaine.
193 C.CARON, « Brefs propos sur l'émergence des usages de l'Internet dans l'environnement
international », L'Internet et le droit, coll. Légipresse, (2001), p. 429-431.
194 Le projet ECODIR datant du (26 octobre 2001), est soutenu par la Commission européenne. Il résulte
d'une initiative du Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID) des Facultés Universitaires de
Namur (!!!'!pj!W\\'\v.iJ1f().ful}~jp.ac-,-bc/~cita) (Consulté le 24/9/2005) , du Centre de Recherche en Droit
Public (CRDP) de l'Université de Montréal ( http://ww\V.crdp.ul11ontrcal.ca ) et du Centre d'Études sur la
Coopération Juridique Internationale (CECOJl) du CNRS (http://www.ivry.cnrs.ir ) (Consulté le
24/9/2005) . Sur la base de leurs conclusions, le projet ECODIR a pu développer une plate-forme de
résolution en ligne dont le champ d'application concerne certains litiges de consommation et dont le mode
de fonctionnement repose sur la médiation.
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Ainsi, et plutôt que la voie judiciaire classique, les titulaires de marques
peuvent opter pour une procédure administrative rapide 195, efficace,
internationale et élaborée par l'ICANN afin de régler les conflits de
cybersquatting ou d'usage abusif de noms de domaine, uniquement en
cas d'atteintes à des marques. Elle ne s'applique pas aux conflits de droit
commun de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale.
Cette procédure administrative de règlement des conflits de
cybersquatting de noms de domaine a été crée par l'ICANN fin 1999. Elle
permet notamment aux parties d'éviter des procès longs et coûteux,
puisqu'elle se déroule essentiellement en ligne.
La procédure administrative est régie par les principes directeurs
concernant le règlement uniforme des litiges relatifs à l'enregistrement
abusif des noms de domaine196 .
En vertu de ces principes, le demandeur doit démontrer que le nom de
domaine objet du litige est identique à sa marque ou semblable à celle-ci
au point de prêter à confusion; que le défendeur n'a aucun droit ni
intérêt légitime sur le nom de domaine et qu'il l'a enregistré et utilisé de
195 Guide de rOMPI relatif aux Principes UDRP régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux
noms de domaine: « De manière générale, la procédure administrative dure entre 45 à 50 jours à compter
de la date à laquelle le Centre de l'OMP! reçoit la plainte », disponible à : http://arbiter.wipo.int
/domains/guide/index-fr.html#a) (Consulté le 24/912005)
196 La gestion des noms et adresses de l'Internet : Questions de Propriété Intellectuelle, Procédures
administratives concernant les enregistrements abusifs de noms de domaine, disponible à:
http://arbiter.wipo.int!processes/process1!report/doc/summarv-fr.doc (Consulté le 24/9/2005).
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mauvaise foi1 97 . Les décisions de l'üMPI sont venues préciser ce qUI
constitue ou non des actes de mauvaise foi1 98 .
a}- Caractéristiques et nature juridique de la procédure
administrative
L'article 5 des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des
litiges relatifs aux noms de domaine, distingue la procédure
administrative de la voie judiciaire et de l'arbitrage en précisant ce qui
suit:
«Tous autres litiges vous opposant à une partie autre que nous-
mêmes au sujet de l'enregistrement de votre nom de domaine qui ne
relève pas de la procédure administrative obligatoire prévue au
paragraphe 4 sont réglés entre vous et cette autre partie par voie
judiciaire, par arbitrage ou par toute autre procédure pouvant être
• , 199Invoquee.» .
197 Article 4-a-iii des Principes Directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de
domaine, disponible à: http://arbiter.wipo.int/domains/rules!icanniicannpolicy-fr.pdf (Consulté le
24/9/2005).
198 WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision, Interactive Television
Corporation v. Noname.com. Case No. D2000-0358, disponible à : http://arbiter.wipo.int/domains/
dcc(~iol1s!html!2000!d2000-0358.html (Consulté le 24/9/2005); Dans le même sens, WIPO AdllÙnistrative
Panel Decision, Pet Warehouse v. Pets.Corn. Inc. Case No. D2000-0105, disponible à:
http://arbiter:~o.int!d(Wlains/dccisiol1s/1]tml/2000!d2000-010S.html(Consulté le 24/9/2005) ; Dans le
même sens, WIPO Administrative Panel Décision, Formula One Licensing BV v. Formula One Internet,
Case No. D2000-0 193, disponible à: http://arbiter. wipo.int/domains!dccisions/word/2000/d2000-0 193.doc
(Consulté le 24/9/2005)
199 Principes Directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, Supra,
note. 197.
80
La procédure administrative a certaines ressemblances avec l'arbitrage,
puisque tous les deux sont considérées comme des procédures
extrajudiciaires par opposition à la procédure judiciaire.
À nnstar de l'arbitrage, la procédure administrative ne peut mettre en
application plusieurs règles émanant de différentes législations. Mais à
rencontre de l'arbitrage, ce ne sont pas les parties qui choisissent la
législation puisqu'il revient aux experts (le panel) de fixer les règles pour
statuer. Ajoutons qu'en plus de l'application des Principes directeurs, le
panel d'experts peut choisir d'appliquer la règle de droit qu'il estime la
plus appropriée.
Au même titre que l'arbitrage, la procédure administrative peut
regrouper plusieurs experts de multiples nationalités. Signalons que la
législation et les règles applicables n'ont rien à faire, soit avec la
nationalité de ces experts, soit avec celle des parties en litige. Tandis
qu'avec la procédure judiciaire, les juges étatiques, ont tendance la
plupart du temps à appliquer la loi nationale, qui leur est propre. Ceci
qui donne à la partie dans le pays de laquelle se déroule la procédure un
avantage sur l'autre partie.
Dans le cadre de l'arbitrage et de la procédure administrative, le litige est
généralement réglé par des experts spécialistes en la matière, tandis que
dans le cadre de la procédure judiciaire, le juge peut ne pas jouir d'une
telle expertise spécialisée.
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Les possibilités de recours dans le cadre de la procédure administrative
ne sont permises que dans le cadre de la procédure judiciaire2oo .
D'un autre coté, la procédure administrative de par son caractère
extrajudiciaire, ne peut pas être considérée comme une médiation non
contraignante201 dans le cadre de laquelle une tierce personne
intermédiaire et neutre appelée « médiateur ll, aide les parties à parvenir à
un règlement de leur litige202 .
L'aspect contraignant de la procédure d'arbitrage, où l'on a recours à
une procédure neutre dans laquelle le litige est soumis à un ou plusieurs
arbitres rendant une décision contraignante203 , suscite des problèmes
quant à la portée de son application dans la procédure administrative.
200 Article 4 (k) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de
domaine, Supra, note. 197.
201 Guide pratique de l'ayant droit en matière de noms de domaine, «Le recours extrajudiciaire: les PARL
(Procédures Alternatives de Résolution de Litiges) », disponible à: http://www.afnic.fr/doc/ref/
Jm:icligJ1C!glliclc-avantclroit (consulté le 22/02/2006) ; OMPI, Qu'est-ce que la médiation? : disponible à :
I1ttp://arbiter.wipo.int!mecliation/what-mccliation-fr.html (consulté le 22/02/2006); v. Your Europe,
Procédures non juridictionnelles : « Le médiateur est un tiers neutre, indépendant et impartial qui n'a pas
pouvoir d'imposer aux deux parties une décision contraignante» disponible à : http://ellropa.ell.int/
voureurop/nav/enicitizens/factsheets/pt/enforcingrights/nonjlldicialreclress/fr.html (Consulté le 22/02/2006).
202 OMPI, Qu'est-ce que la médiation? Disponible à : http://arbiter.wipo.int/mediation/what-mediation-
fr.html
203 OMPI, Qu'est-ce que l'arbitrage? Disponible à : http://arbiter.wipo.int!arbitration/what-is-arb-fr.html
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En effet, dans la procédure d'arbitrage, la décision doit être
contraignante à l'égard des parties au litige, tandis que dans la
procédure administrative, le caractère contraignant, le sera, du point de
vue pratique, vis-à-vis des registrars· 204 .
Contrairement à l'arbitrage où les parties s'attendent généralement à une
certaine confidentialité, les décisions rendues par les experts, au terme
de l'UDRP, ne sont ni rigoureusement impartiales ni confidentielles205 ,
dans la mesure où elles sont publiées intégralement sur l'Internet,
204 Cour d'appel de Paris, 1re Chambre, section C, (17 juin 2004), Michel Le P. et association Miss
Francophonie cl société Miss France et association Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers:
« Considérant que la décision de la commission administrative est enfin exécutée par l'unité
d'enregistrement ainsi que précisé à l'article 3 c) des principes directeurs, pour laquelle elle a donc valeur
obligatoire, et non par les parties à l'égard de laquelle elle n'a pas autorité de chose jugée» disponible à :
htlp://www.foruminterneLorg/documents/jurispruclence/lire.phtml?id=762 (Consulté le 24/9/2005).
205 L'ACEI, Politique en matière de règlement des différends de l'ACE!, Q. 14, disponible à
http://www.cira.ca/Ü·/faq-menu6.html#qlIO (Consulté le 24/912005) mentionne que: « La politique et les
règles de l 'ICANN ont aussi été critiquées comme des règles qui favorisent le plaignant. Le plaignant, par
exemple, choisit le fournisseur de services et le fournisseur de services choisit à son tour l'arbitre qui rend
le verdict sur le différend. Généralement, les fournisseurs de services sont rémunérés par les plaignants.
Cette rémunération est souvent perçue comme un motifsuffisant pour influencer les résultats en faveur des
plaignants. La crédibilité du processus peut être mise en doute s'il y a apparence de partialité, même
lorsqu'il n y en a pas. Des études menées par le professeur de droit Michael Geist, de l'Université
d'Ottawa, jugent que les décisions rendues par un arbitre unique tendent à favoriser le plaignant
davantage que les décisions prises par des panels composés de plusieurs arbitres. La partialité ou
l'incompétence d'un arbitre unique s'affirme sans doute moins dans une procédure à laquelle participent
plusieurs arbitres ». Bénéficiant de l'expérience acquise par l'UDRP, L'ACEI canadienne a proposée un
panel composé obligatoirement de trois personnes plutôt que d'offrir un choix entre un panel composé
d'une seule personne ou d'un panel de trois personnes. (Q. 15et 18).
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excepté si les experts, « et de façon exceptionnelle », décident d'en retirer
certains passages206 .
Enfin, les décisions des experts se distinguent également des sentences
arbitrales quant à leur exécution. En effet, alors que les sentences
arbitrales sont exécutées par les parties à l'arbitrage, les décisions des
experts, dans le cadre de l'UDRP, sont transmises aux autorités
d'attribution qui transfèrent de leur propre initiative le nom de domaine
litigieux au demandeur207 .
De plus, « les décisions du panel des experts sont, contrairement aux
sentences arbitrales, exécutées sans être soumises à un quelconque
contrôle étatique »208. Dans le même sens, Pierre E. Moyse considère
que:
« Dans la première décision de son genre, Weber- Stephen Products
Co. v. Armitage Hardware and Building Supply. Inc 209 No. 00 C
1738, la Cour fédérale du district Nord de l'fllinois a décidé le 3 mai
2000 que les sentences arbitrales rendues dans le cadre de la
procédure d'arbitrage de noms de domaine n'ont pas de force
obligatoire dans l'ordre judiciaire américain »210.
206 Principes Directeurs régissant le Règlement Uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, Supra,
note. 197, paragraphe 4 J; v. aussi, paragraphe 16.b des Règles d'application U.D.R.P.
207 Principes Directeurs régissant le Règlement Uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, Supra,
note. 197, paragraphes 3.c et 6.
208 P. LASTENOUSE, Supra, note. 24, p. 109.
209 Weber-Stephen Products Co.v. Armitage Hardware and Building Supply, Inc, (2000), 54 U.S.P.Q. 2d.
1766 (N.D.I1I), disponible à: http://www.ilnd.llscourts.gov/JUDGE/opiniol1s.htm (Consulté le 24/9/2005),
Le Juge Marvin E. Aspen conclut que: « ... this Court is not bound by the outcome of the fCANN
administrative proceedings ».
210 P. E. MOYSE, Leger Robic Richard, avocats, « La force obligatoire des sentences arbitrales rendues en
m~tière de noms de domaine» - Chronique des Etats-Unis, (Octobre 2000), disponible à:
http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001010.htm. (Consulté le 24/9/2005).
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Une solution similaire est transposable en droit canadien nonobstant
l'existence d'une clause similaire à la clause 4k de l'UDRP dans la
politique d'arbitrage de l'ACE12 ll .
Signalons aUSSI que ce qUI nous amène aussi à placer cette procédure
administrative en dehors du cadre de l'arbitrage, se manifeste par
l'obligation du titulaire du nom de domaine de recourir à cette procédure
administrative pour résoudre les litiges émanant2I2 .
Pour conclure, la soumISSIOn de la procédure administrative aux
Principes directeurs régissant les litiges relatifs à l'enregistrement abusif
des noms de domaine, la met en dehors du cadre de la médiation et de
l'arbitrage. La procédure extrajudiciaire sera considérée de ce fait comme
une procédure administrative « sui generis »213 propre aux noms de
domaine, dont le champ d'application est précisé au contrat d'adhésion
où figurent lesdits Principes.
211 ACEI, Supra, note.20S, (Q.ll): «Toute partie aura toujours la possibilité de s'adresser aux
tribunaux ».
2\2 Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, Supra,
note. 197.
2\3 A. CRUQUENAIRE, « Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine », Cahiers
du Centre de Recherche, Informatique et Droit, Bruylant, Bruxelles (2002), p.S6, n.86.
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b)- Avantages et limitations de la procédure administrative
- Avantages
En dépit de ses coûts relativement faibles, ladite procédure dure en
moyenne entre 45 et 50 jours à compter de la date à laquelle le Centre de
rOMPI reçoit la plainte. De la sorte elle permet au titulaire du droit de
résoudre son litige plus rapidement que par la voie judiciaire. Cette
procédure revêt un caractère international puisqu'elle permet de
résoudre le litige quelque soit le lieu où se trouve l'unité
d'enregistrement, le détenteur du nom de domaine et le requérant, dans
n'importe qu'elle langue et par des experts de nationalités différentes. De
plus, les décisions de la procédure administrative sont immédiatement
exécutées par les registras ce qui confère à cette procédure facilité et
efficacité, tandis que la sentence arbitrale ne peut être exécutée que suite
à la formule exécutoire rendue par un juge étatique. Le contexte
international du litige lié aux noms de domaine dans le recours à la
procédure administrative, offre des avantages aux parties provenant de
juridictions différentes puisque la soumission du litige à la loi nationale
d'une des deux parties pourra endommager l'autre partie qui pourrait ne




Les mesures de réparation susceptibles d'être prononcées lors de la
procédure administrative sont limitées à la radiation et au transfert de
l'enregistrement du nom de domaine214 . Nous remarquons que
l'attribution de dommages et intérêts n'entre pas dans le cadre des
mesures de réparation lors de la procédure administrative, ce qui oblige
les parties à avoir recours aux tribunaux étatiques215 .
Selon l'article 3 des Principes directeurs, la radiation, le transfert ou la
modification du nom de domaine ne peuvent avoir lieu que dans les trois
cas suivants : - Suite à une instruction donnée en ce sens de la part du
titulaire du nom de domaine, - Suite à une ordonnance d'un tribunal ou
d'une instance arbitrale, Suite à une décision émanant de la
commission administrative.
214 Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, Supra.
note. 197, règle 4 (i).
215 Cour d'appel de Paris, 1re Chambre, section C, (17 juin 2004), Michel Le P. et association Miss
Francophonie c. société Miss France et association Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers, Supra
note. 205. qui mentionne ce qui suit: «Considérant que le pouvoir décisionnel de l'expert est limité par les
principes directeurs à l'annulation ou au transfert de l'enregistrement au requérant, à l'exclusion de tous
dommages et intérêts. en application d'une procédure qualifiée d"administrative ».
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c)- Une procédure obligatoire maIS non exclusive La
possibilité de reCOUrir aux tribunaux étatiques contre les
décisions des commissions administratives -
Le contrat d'enregistrement de noms de domaine, conclu par les unités
d'enregistrement avec les déposants, doit contenir un renvoi aux
principes directeurs et aux règles d'application de l'UDRp216, ainsi que
l'obligation de se soumettre à la procédure de l'ICANN, en cas de litige
avec un tiers revendiquant la propriété du nom de domaine qu'il a
enregistré.
216 Informations Générales sur les litiges régies par les principes UDRP, disponible à
http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/udrp/index-fr.html#1 (Consulté le 24/9/2005) et qui mentionne que
« Les services de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine administrés par le Centre d'arbitrage
et de médiation de l'DMPI donnent effet aux Principes directeurs concernant le règlement uniforme des
litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP), adoptés par l'Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN) le 26 août 1999, et aux Règles d'application des principes UDRP
approuvées par l'/CANN le 24 octobre 1999. Outre les principes UDRP et leurs Règles d'application, le
Centre a élaboré des Règles supplémentaires pour l'application des principes UDRP, qui sont entrées en
vigueur le 1er décembre 1999. Ce mécanisme constitue une solution efficace pour remédier à
l'enregistrement abusifet de mauvaise foi de noms de domaine portant atteinte à des droits attachés à des
marques. Cette procédure administrative est sans préjudice d'un recours devant les instances judiciaires
compétentes. Les principes UDRP s'appliquent aux domaines .com, .net et .org ainsi qu'à certains des
nouveaux TLD génériques, tels .biz, .info et .name.Les principes UDRP sont inspirés des recommandations
formulées par l'DMPI dans le Rapport concernant le premier processus de consultations de l'DMPI sur les
noms de domaine de l'Internet, qui est axé sur les problèmes suscités par le conflit entre les marques et les
noms de domaine. D'autres questions recensées dans ce rapport et font l'objet du deuxième processus de
consultations de l'DMPI sur les noms de domaine de l'Internet ».
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Néanmoins, nen n'indique l'exclusivité de cette procédure en cas de
litige. Il est important de noter qu'à tout moment de la procédure
administrative, les parties conservent la possibilité de recourir aux
tribunaux. La procédure administrative obligatoire n'interdit ni au
détenteur du nom de domaine (le défendeur) ni au tiers (le requérant) de
porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer
indépendamment217 . Il est possible pour chaque partie si elle n'est pas
satisfaite d'engager une procédure devant un tribunal avant l'ouverture
ou après la clôture de la procédure administrative.
L'action devant les tribunaux compétents, pourra être effectuée avant ou
pendant la saisine de l'institution de Règlement ou même après qu'une
décision administrative ait été rendue218 . Il convient simplement d'en
informer l'institution de Règlement qui pourra décider de suspendre la
procédure ou de statuer. Ni les Principes Directeurs, ni les Règles
d'application, ne prévoient d'appel de la décision de la Commission
Administrative (qui statue sur les litiges).
D'ailleurs l'article 4k de l'UDRP confirme ceci en considérant que la
procédure extra judicaire n'empêche pas le recours aux tribunaux
nationaux qui peuvent être saisis à tout moment du processus de
résolution.
217 Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, Supra,
note. 197.
218 Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, Supra,
note. 197, paragraphe 4 k qui mentionne que : « La procédure administrative obligatoire visée au
paragraphe 4 ne vous interdit pas, de porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer
indépendamment avant l'ouverture de cette procédure administrative obligatoire ou après sa clôture».
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Cette formule est d'ailleurs reprise dans la politique de règlement des
différends élaborée par l'ACEI pour les « •ca» (article 1.7, Politique de
l'ACEI).
Cependant pour contester une radiation ou un transfert de son nom de
domaine le détenteur du nom de domaine peut toutefois introduire une
action en justice. Les plaintes déposées sont examinées dans un délai
très court par un jury composé d'experts, et la décision est rendue dans
les deux mois qui suivent ; la décision des experts doit être appliquée
dans les 10 jours, qu'il s'agisse de la radiation ou du transfert du nom de
domaine, sans possibilité de recours. Celle-ci constitue en effet une
alternative économique et rapide à une action judiciaire.
Selon les dispositions du paragraphe I des Règles d'application de
l'UDRP, le tribunal compétent est une instance judiciaire:
Il - Soit du lieu où l'unité d'enregistrement a son siège, dans la
mesure où le détenteur du nom de domaine, en a reconnu la
compétence, dans le contrat d'enregistrement pour le règlement
judiciaire des litiges;
- Soit du lieu où le détenteur du nom de domaine a son domicile,
tel qu'il est indiqué pour l'enregistrement du nom de domaine, dans
le répertoire d'adresses de l'unité d'enregistrement intéressée, à la
date où la plainte a été déposée auprès de l'institut de règlement. ii
En effet, en choisissant de soumettre les demandes d'enregistrement de
noms de domaine à un bureau d'enregistrement en particulier, on peut
déterminer la juridiction compétente219 .
219 R. GOLA, Supra, note. 5, p. 342.
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Section II: La protection des noms de domaine par la
procédure judiciaire
Dans cette seconde section, on va déterminer la loi la plus adéquate
« The closest connection »220 qui est par rapport à plusieurs législations
celle du lieu du délit ou lex loci delicti. Ceci peut designer soit la loi du
lieu d'émission du site Internet identifié par le nom de domaine litigieux ,
soit la loi du lieu de réception du site Internet identifié par le nom de
domaine litigieux, qui est le lieu du dommage.
a)- La détermination de la loi la plus adéquate applicable aux
litiges relatifs aux noms de domaine (application de la loi
du lieu du délit ou lex loci delict~l
L'aspect international des noms de domaine sur Internet conduit le juge
à appliquer sa règle de conflit afin de déterminer la loi du for la plus
adéquate au litige. La majorité des systèmes juridiques appliquent la loi
du lieu du litige (lex loci delictij221, laquelle peut designer soit (a) la loi du
lieu d'émission du site Internet identifié par le nom de domaine litigieux,
soit (b) la loi du lieu de réception du site Internet identifié par le nom de
domaine litigieux, qui est le lieu du dommage.
220 M.VIVANT, C. LE STANC, L. RAPP, M. GUIBAL, J.-L. BILON et L. COSTES, Supra, note. 86, p.
1454, n. 2523.
221 M.VIVANT, C. LE STANC, L. RAPP, M. GUIBAL, J.-L. BILON et L. COSTES, Supra, note. 86 p.
1454, n. 2522.
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Par contre, si tous les éléments de rattachement guident le juge à
localiser tous les éléments du cybersquattage sur le même territoire,
ainsi la loi du pays du for sera appliquée sans qu'il soit obligé
d'appliquer les règles de conflits222 .
1)- Application de la loi du lieu d'émission du site Internet identifié
par le nom de domaine litigieux (loi du lieu où se situe le domaine
de tête - Name register domain -)
Reconnaître la compétence à la loi du lieu de rémission du site Internet
identifié par le nom de domaine litigieux, entraîne de fait à donner
compétence à la loi des États-Unis dans la plupart des conflits
concernant les noms de domaine223 , surtout lorsque la loi américaine 224
donne compétence aux tribunaux américains dans les trois cas
suivants: « in which the domain name registrar, domain name registry, or
other domain name authority that registered or assigned the domain
name».
222 M. - C MARTIN, Le principe de territorialité du droit des marques à l'épreuve des noms de domaine,
Mémoire de DESS, Paris II, Sept. 2002, p. 22 n. 2.2.1.2.
223 Puisque le .org est maintenant administré par le Public Internet Registry situé aux États-Unis de même
que les opérateurs pour les .biz et .pro .
224 Lanham (Trademark) Act (15 U.S.C), art. 1125 (d) (2), Supra, note. 134.
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D'autre part, la compagme américaine Verisign225 est l'opérateur des
deux plus grands gTLD, soit le « .com » et le « .net», ainsi donc la loi de
l'état américain de la Virginie où elle se situe, sera applicable suite aux
dispositions de l'ACPA (Anticybersquatting Consumer Protection Act of
1999) pour les litiges concernant les noms de domaine qui y sont
enregistrés.
Un juriste américain considère en ce sens, que : « no matter what
registrar non-Americans choose, they cannot avoid doing business with an
American registry if they register in the popular .COM, .NET, and .ORG
domains »226.
Cette disposition désavantageuse de la part de la loi américaine limite le
champ d'intervention des autres États, ce qui les empêche de pouvoir
développer leurs lois ainsi que leur jurisprudence concernant les noms
de domaine227 .
Se basant sur les dispositions précédemment citées, et compte tenu de la
territorialité du droit des marques, la jurisprudence américaine considère
ne pas être liée par le principe de déférence en droit international afin de
déterminer la loi applicable228 .
225 VeriSign's COM NET Registry is the authoritative registry for .com and .net domain names , disponible
à : ht!l2JjwlYv,r. verisign.con]iJ)Joclucts-ser~~içg.!i/ naming-and-clircctorv-services!naming-serYices!com-net-
~i.!i.try!inclç.::;JJtml (Consulté le 6/10/2005)
226 B. EDELMAN, «Jurisdiction over Domain Names: Too Much Law Or Too Little?» (12 mai 2003), en
ligne: Circle ID, disponible à : http://www.circleid.com!articlefl06 0 1 0 Cf (Consulté le 14/10/2005)
227 M. GEIST, «Cyberlaw 2.0» (2003) 44 ReL. Rev. 323, p.329.
228 Fuji Photo Film Co. v. Shiohara Shoji Kabushiki Kaisha, 754 F.2d 591, 599 (5th Cir. 1985) : « The
concept ofterritoriality is basic to trademark law; trademark rights exist in each country solely according
to that country's statutory scheme ( ..)It is weil settled that foreign use is ineffectual to create trademark
rights in the United States. ( ..) It is equaIly weil settled that when trade-mark rights within the United
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Cette position rigide de la part de rACPA appliquée par de nombreux
arrêts américains et notamment par l'arrêt Fuji Photo Film Co. v.
Shiohara ShoH Kabushiki Kaisha, va en effet, contre la politique souple
appliquée par le gouvernement américain en la matière et qui tend à
favoriser le développement de l'Internet et la gestion du système de noms
de domaine229 .
D'autre part, les dispositions de rACPA vont à rencontre même du
principe du « Due process of law »230 qui n'est qu'une garantie de base
offerte par le 5éme Amendement de la Constitution américaine et qui a
pour but de protéger les libertés et droits des personnes231 .
Notons que les systèmes légaux de beaucoup de nations embrassent une
certaine variante de ce concept ou « process » américain, tel que le
concept de la justice fondamentale au Canada 232 et celui du
« Wednesbury unreasonableness » en Grande Bretagne233 .
States are being litigated in an American court, the decisions offoreign courts concerning the respective
trade-mark rights ofthe parties are irrelevant and inadmissible».
229 « Framework for Global Electronic Commerce » , disponible à http://www.technologv.gov/
digeconomv!ti"amewrk.htm (Consulté le 14/10/2005)
230 Due process of law is a legal concept that ensures the govemment will respect aIl of a person's legal
rights instead of just sorne or most of those legal rights, when the govemment deprives a person of life,
liberty, or property. Due process has also been interpreted as placing limitations on laws and legal
proceedings in order to guarantee fundamental faimess, justice, and liberty, disponible à
http;//cn. wikœ~gja.orgiwiki/Due.....pJ.s!.çess (Consulté le 14110/2005)
231 « No person shall be... deprived oflife, liberty, or property, without due process oflaw.... »
232 Fundamental justice is a term in Canadian administrative law that signifies those basic procedural
rights that are afforded anyone or anybody facing an adjudicative process or procedure that affects
fundamental rights.
233 Wednesbury unreasonableness is a term that is used to refer to the principle enunciated in the British
case of Associated Provincial Picture Houses v. Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223 - courts will
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Il faut noter que l'action « in rem civil action Il 234 que peut intenter le
propriétaire de la marque de commerce, donne une extraterritorialité à la
loi américaine et entraînera par la suite un malaise de la part des parties
non américaines.
Ainsi, dans l'affaire Heathmount v. Technodome.com235 du 29 Mars
2001, la Cour d'appel des États-Unis considéra que nonobstant la
nationalité canadienne des deux parties, qu'aucun d'eux ne réside aux
États-Unis et que rien ne lie le défendant à la juridiction américaine, le
simple fait que la marque « Technodomell soit enregistrée au NSI
(l'opérateur des noms de domaine avant Verisign situé dans l'état de la
Virginie), suffit à lui seul comme élément de rattachement afin de
considérer la loi de la Virginie applicable pour trancher le litige236 .
not intervene to correct a bad administrative decision on grounds ofumeasonableness, unless such decision
is extremely umeasonable.
234 It is a jurisdiction that a court may exercise over property located within the perimeter of its powers
without regard to personal jurisdiction over the litigants, disponible à : http://cn.wikipedia.org/wiki/
DJJ.lc'-llrocess#lntcrnational due proccss (Consulté le 14/10/2005).
235 hm dHeat ount A.E. Com. v. Techno ome.com, 106 F. Supp. 2d 860 (E.D. Va. 2000), 60 US.P.Q.2D
(BNA) 2018 (E.D. Va. 2000) (( motion to dismiss denied »), 22 Fed. Appx. 344 (4th Cir. 2002) (( Appeal
dismissed »), disponible à: http://www.efforg!Censorship/SLAPP/Forul11 shopping/HcaùmlOunt v
Tcchnodol11e.col11 /20010329 appellant brief.htl111 (Consulté le 14/10/2005)
236 Pour d'amples explications sur ce point, v. M. GElST, Supra, note. 227, p. 340.
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2)- La compétence de la loi du lieu de réception (Compétence ratione
locz)
La question qui demeure est celle de la localisation du fait dommageable
et plus précisément de l'éclatement de la lex loci delicti. Le choix reste à
faire, entre la loi du fait générateur et celle du lieu de la réalisation du
dommage. Quelle sera la juridiction compétente à appliquer?
L'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale237 précise que: « Sous réserve des
dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le
territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet État ». Ceci attribue la
compétence au juge de l'Etat du domicile ou du siège social du
défendeur.
L'article 5.3 de la Convention de Bruxelles ajoute que « le défenseur
domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un
autre Etat contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le
tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ». Ce texte a servi de
base pour le législateur français afin de modifier les dispositions des
articles 42 et 46 du nouveau code de procédure civile, ainsi que pour les
237 Cette Convention fut remplacée le 1 Mars 2002, par le Règlement CE du 22 décembre 2000.
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juges qui se sont déclarés compétents en cas de concurrence déloyale238
ou de contrefaçon239 d'une marque par un nom de domaine.
Néanmoins, l'application de la loi du lieu de réception qui ne pose pas de
problème quand les éléments de l'infraction se rattachent à un seul
territoire, pose un problème quand les éléments de rattachement de
l'infraction se rattachent à plusieurs pays. Ceci crée un conflit de
juridictions et pourra aboutir à une contradiction dans les jugements.
La Cour supérieure du Québec24o , trancha cette question en considérant
que les règles de conflit du droit international privé « doivent également
s'appliquer aux conflits tirant leur source du Cyberespace »241.
Néanmoins, la multiplication des situations conflictuelles et des procès
concernant des affaires de dimension internationale nécessitent
révolution du droit international privé242 .
238 Cour d'appel de Paris l4ème chambre A Arrêt du (1er mars 2000), Allaban Web Systems Sarl c.
Aragorn Sarl, "Les Aventuriers du Goût" Sarl, Bénédict B, disponible à : http://\vww.legalis.net/breves-
article.php3?id article=398 (Consulté le 26/2/2006)
239 Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du (Il février 2003), Sarl
Intermind c. sarl Infratest Burke, société NFO Infratest Gmbh & Co, M. H, disponible à:
http:L!www.leg~l!is. neUbIl;:'y-,~s-aIticle.php3 '?id article=261 (Consulté le 26/2/2006)
240 Ouellet Canada c. Convectair N.M.T.Inc, Supra, note. 151.
241 R. GOLA, Supra, note. 5, p. 253.
242 Au Québec, les règles du droit international privé sont prévues au Livre X du code civil du Québec (Art.
1376 à 1368 c.c.Q). Par contre, dans les autres provinces canadiennes, les règles de droit international
privés ne sont pas codifiées, elles sont cependant édictées et regroupées dans quelques arrêts importants de
la Cour suprême du Canada, comme l'arrêt Morguard Investments Ltd v. DeSavoye ,(1990) 3 R.C.S. 1077.
Disponible à: hl1p://www.lexlIm.lImontreal.ca/csc-scc/fr/plib/1990/ vo13/11t1111/1990 rcs] 1077. html
((Consulté le 26/2/2006)
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Notons que, les dommages causés par la voie des réseaux numériques,
se produisent le plus souvent dans un État différent, de celui dans lequel
a eu lieu le fait générateur. De ce fait, « le dommage peut être considéré
virtuellement comme subi dans tous les pays où l'information
dommageable est susceptible d'être reçue »243. On peut effectivement
s'interroger dans ce cas là, et afin de déterminer la loi applicable, quant
à « la qualité des liens» qui lient le litige à une juridiction ou à une autre.
Or les cours américaines et comme ra confirmé l'arrêt Fuji Photo Film
Co v. Shiohara Shoji Kabushiki Kaisha ont toujours estimé ne pas être
liées par le principe de déférence en droit international compte tenu de la
nature territoriale du droit des marques244 .
En pratique, la détermination de la juridiction compétente aux Etats-
Unis repose « sur la présence d'un contact suffisant (minimum contact) 245
entre le tribunal et le défendeur non-résident». Il doit exister un contact
minimum entre la personne que l'on veut poursuivre (purposeful
availment), ainsi qu'une orientation de ses activités246 .
243 R. GOLA, Supra, note.5, p. 256.
244 Parce que le serveur de l'opérateur de tête se trouve en Virginie et alors sur un sol américain
245 Inf! Shoe Co v. Washington, 326 U.S. 310 (1945); v. aussi Shaffer v Heitner 433 US 186 [1977]. Au
Canada, les règles de compétence sont similaires et reposent sur la notion d'un « lien réel et important ». «-
In most cases, minimum contacts are shown by continuous and purposeful contact with the state usually
for business purposes. Once the minimum contacts requirement is met, the court must determine that the
contacts are sufficient so that the assertion ofjurisdiction will not offend the traditional notions offair play
and substantial justice», disponible à :http://www.answers.com/mainintquerv;jsessionid= 1mode 1I113im be7
'!method=4&dsid=2222&dekev=Minimum+contacts&gwp=8&curtab=2222 1&sbid=lc02a&linktext=mini
m1ll11%20contacts (Consulté le 25/912005)
246 M. GEIST, « Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction», (2001), 16
Berkeley Tech. L.J.1345.
98
La notion américaine du « due process », repose donc sur ce minimum de
contact entre le tribunal et le défendeur non-résident. Néanmoins, on est
allé jusqu'à s'interroger sur la constitutionalité de la disposition in rem
de rACPA pour la question du due process, en considérant que:
« No matter whether the ACPA daims are denominated in personam or in
rem. In cases where the assertion of in personam jurisdiction would violate
due process, the assertion of in rem jurisdiction would likewise be
unconstitutional »247.
On peut constater que la logique, basée sur rACPA et suivie par les juges
dans les arrêts Fuji Photo Film Co. v. Shiohara ShoH Kabushiki Kaisha,
et Heathmount A.E. CorR. v. Technodome.com et Caesars World, Inc. v.
Caesars-Palace.Com248 , et bien d'autres 249, se contredit par rapport à la
logique basée sur la théorie des « contacts minimums» telle que décrite
dans l'arrêt de la cour suprême américaine dans Shaffer v. Heitner de
1977, maintenue par ravis doctrinal de Struve et Wagner qui considèrent
que:
« ••• the resulting presence of the domaine name within the United
States does not, without more, provide minimum contacts between
the registrant and the United States. If, for example, the registrant
registered the domain name with a foreign dealer and had no idea
that the domain name would be administered by a registry based in
the United States, the presence of the domain name within the
United States would not indicate the existence of minimum contacts
247 C. T. STRUVE and R. POLK WAGNER, « Realspace Sovereigns in Cyberspace: Problems with the
Anticybersquatting Consumer Protection Act», Berkeley Technology Law JournaL (Summer 2002), vol. 17,
Issue 3, p 1006.
248 Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com, et al. Civil Action No.99-SS0-A, 112 F. SUPP, 2d S02
(E.D.Va., March 3, 2000), http://www.phillipsnizer.comilibrary/cases/lib case88.cfm (Consulté le
27/9/200S)
249 Barcelona.com Incorporated V. Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona (The City Council of
Barcelona, Spain) Civ. No. 02-1396 (4th Cir. June 2, 2003).
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between the registrant and the Unites States. In sum, the presence
of the domain name within the United States adds nothing to the
minimum contacts analysis ... 1~50.
Cette compétence étendue des juridictions américaines selon rACPA,
constitue un cadre illégitime, même inconstitutionnel, de la part de ces
juridictions, touchant à la souveraineté des États.
Au Canada, c'est le domicile du défendeur qui détermine la compétence
des tribunaux, en l'absence de tout autre lien entre le territoire et le
différend251 (compétence in personam). Néanmoins, il faut toutefois
noter « l'exception majeure aux règles générales issues de la doctrine dite
du forum non conveniens »252. L'autorité québécoise ne peut pas invoquer
d'office, la théorie du forum non conveniens pour décliner sa compétence
sauf à la demande d'une des parties253 .
Les fondements de la compétence des autorités Canadiennes vis-à-vis les
défendeurs non-résidents, différent au Canada d'une province à une
autre, « mais tout repose sur la notion d'un Il lien réel et important Il avec la
compétence du tribunal »254.
Au Québec, l'article 3148 (2) du C.c.Q. dispose que les autorités
québécoises sont compétentes, lorsque « le défendeur est une personne
morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y possède un
établissement et de plus, la contestation est liée à son activité au Québec lI.
250 C. T. STRUVE and R. POLK WAGNER, Supra, note. 247
251 Art. 3134 du c.c.Q.
252 R. GaLA, Supra, note. 5, p. 257. En effet cette doctrine élaborée par la common law, a été codifiée à
l'article 3135 c.c.Q.
253 Lamborghini (Canada) Inc. cl Automobile Lamborghini S.P.A., (1997) R.J.Q. 58 (C.A).
254 R. GaLA, Supra, note. 5, p. 258, n.272.
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L'article 3148 (2) C.c.Q. permet, selon R. Picard, d'étendre la notion de
« lien réel et important » avec le litige255 .
Dans un arrêt de 1999 la Cour d'appel de la Colombie britannique a
conclu que les autorités juridiques de la Colombie britannique étaient
« le forum normal pour la résolution du conflit entre deux résidants» et
que le« Texas n'était pas même un forum approprié »256.
Pour conclure sur le point du conflit de juridictions, il sera préférable de
choisir la loi du pays qui représente effectivement le lien le plus étroit et
« le plus réel et important» avec le dommage subi, qui pourra être en effet
soit la loi de « l'Etat de domiciliation» ou de résidence habituelle, ou celle
du siège social de l'entreprise.
b)- Les moyens de protection judiciaires des noms de domaine
Afin de protéger son signe distinctif, le titulaire du nom de domaine peut
avoir recours à certaines actions judiciaires. Deux actions judiciaires
sont possibles:
a)- L'action en responsabilité civile;
b)- L'action en contrefaçon.
255 R. PICARD, Problèmes de juridiction dans le Cyberespace, dans développements récents en droit de
l1nternet, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2001, p.11.
256 Braintech Inc. v. Kostiuk (1999), 171 D.L.R. (4th) 46 (CA) [leave denied [1999] S.C.C.A. No. 236.
disponible à : http://ww\v.Jibelandprivacv.com!cvberlihel docs/Braintech.html (Consulté le 25/10/2005)
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1)- La protection du nom de domaine par l'action en responsabilité
civile (Recours au droit commun)
Ce genre de recours fournit « un remède général, universel, aux lacunes
du droit et aux défaillances du législateun>257, c'est par le biais de l'action
en responsabilité civile que la protection des signes distinctifs contre le
nom de domaine fut assurée et que la protection des noms de domaine
contre les autres signes distinctifs fut reconnue258 .
En France, l'action en responsabilité civile, se manifeste selon les
dispositions de l'article 1382 du Code Civil, sous deux aspects: l'action
en concurrence déloyale259 et l'action en concurrence parasitaire26o .
257 PH. LE TOURNEAU, « Liberté, égalité, fraternité dans le droit de la concurrence» Gaz. Pal. (1991),
2, doctrine. P. 350.
258 Tribunal de Grande Instance de Marseille Jugement du (18 décembre 1998), Lumiservice / Thierrv P.
disponible à : http://www.leg:alis.net/breves-article.php3?id anicle=434 (Consulté le 26/2/2006) ; v. aussi,
Amélie M. / Société Internic, Jacob N, Supra, note. 80.
259 L'article lObis (2) de la Convention de Paris de 1883 définit la concurrence déloyale comme « tout acte
de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale»
260 DornainesInfo, disponible à: http://w\\iw.domaines.info/definition.php? definition id= 128&z =125
(Consulté le 2612/2006) définit la concurrence parasitaire désigne comme étant: « la situation de
concurrence déloyale par agissements parasitaires par laquelle un opérateur s'immisce dans le sillage
d'un concurrent afin de tirer profit de ses efforts (financiers, intellectuels, promotionnels, etc.), cela, sans
rien dépenser. On parle de capter les fruits d'un concurrent. La concurrence parasitaire doit donc être
assimilée à une forme de concurrence déloyale stricto sensu» ; Le Tribunal de grande instance de Lille
Ordonnance de référé du (10 juillet 2001) ,Association Le Commerce du Bois, venant aux droits de la
Fédération française des bois tropicaux et américain « FFBTA »c. Michel P. et Codina Inc. disponible
à http://ww\v.leg:alis.net/breves-artic1e.php3?id article=308 ( Consulté le 26/2/2006) considère en ce
sens que: « Le comportement des défendeurs peut s'analyser également comme un acte de parasitisme
économique puisque le site dédié aux bois tropicaux à l'adresse " bois-tropicaux.com " s'inscrit
manifestement dans le sillage de celui créé par l'association Le Commerce du Bois; même s 'il est géré par
102
On peut intenter ces deux types d'actions que ce soit parallèlement ou
indépendamment à une action en contrefaçon261 .
Au Canada, « ces agissements sont qualifiés de délit de substitution ou
passing-off»262, sanctionnés sur le fondement des articles 7(b) et 7(c) de
la loi sur la marque de commerce (LMC).
Pour le Québec, il s'agit « d'une responsabilité civile délictuelle
équivalente à la responsabilité française, fondée sur l'article 1457 Code
Civil et qui exige de caractériser les trois éléments classiques de la
responsabilité (faute, préjudice, lien de causalité) »263.
2) - La protection du nom de domaine par l'action en contrefaçon
En France, l'article 716-1 du Code de la propriété intellectuelle confère
au titulaire de la marque la possibilité de défendre son droit par l'action
en contrefaçon. Peut-on par contre défendre le nom de domaine par la
même action? Ce n'est que progressivement que la protection des noms
de domaine a vu le jour, puisqu'à l'origine, « la jurisprudence concernait
essentiellement la protection de la marque face au nom de domaine.
Aujourd'hui, elle protége aussi le nom de domaine face à la marque ».
une société américaine, il présente des liens avec la France par l'intermédiaire de son responsable Michel
P. qui connaît bien le marché français et le site de l'association Le Commerce du Bois ».
261 Société de parfums Guy Laroche/Sociétés GL Bulletine Board, Net Promos-Internet Design, Supra,
note. 179.
262 J. MüRLEC, Supra, note. 100, p. 22/35
263 J. MüRLEC, Supra, note. 100. p. 22/35
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Ainsi, enregistré sous forme de marque le nom de domaine bénéficiera du
statut juridique de cette dernière, il sera considéré juridiquement comme
la marque tout en conservant son rôle en tant qu'adresse numérique, ce
qui veut dire que son titulaire sera capable de le défendre par l'action en
contrefaçon264.
L'article 716-9 du Code de la propriété intellectuelle français considère
la contrefaçon comme constituant un délit correctionnel. Ainsi, l'article
mentionné punit les actes de contrefaçon accomplis par la
reproduction265, l'imitation266, l'usage267 , l'apposition268 , la substitution
de produits269 .
264 M. VIVANT, C. LE STANC, L. RAPP, M. GUIBAL, J.-L, BILaN et L. COSTES, Supra, note. 86, p.
1404, n. 2445.
265 Selon, A. CHAVANNE et J.-1. BURST, Supra, note. 166, p. 700 n. 1188 « La contrefaçon par
reproduction est la reproduction a l'identique ou au quasi identique de tout ou partie de la marque
d'autrui»
266 Selon, A. CHAVANNE et J.-J BURST, Supra, note. 166, p. 717, n. 1207. La contrefaçon par imitation
« consiste à emprunter des éléments de la marque d'autrui sans pour autant les reproduire exactement et à
s'en rapprocher au point de créer un danger de confusion, dans l'esprit du public, avec la marque
imitée ». Cette définition vaut aussi pour l'imitation des noms de domaine. A. CHAVANNE et J.-J
BURST, Supra, note. 166, p. 725, n. 1217 et 1218, considèrent de même que l'imitation pourra se produire
au niveau des initiales, par un mot vedette, ou par des éléments marquants et distinctifs d'un slogan. Selon,
M. KOTADIA, « Noms de domaine: épilogue heureux dans l'affaire MikeRowSoft.com» disponible à:
hU12;i!www.zdnet.fi·!actll2.litcs/interl}~t/().39020774.39139084.00.ht111(Consultéle3/3/2006).L·imitation
peut être phonétique comme le cas de MikeRowSoft.com qui correspond phonétiquement avec Microsoft.
267 Délit retenu pour les marques dans les articles 713-2 et 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle
(CPI).
268 « C'est le faite de se servir d'une marque authentique pour designer et accompagner des produits qui
n y ont pas droit» V. A. CHAVANNE et J.-1. BURST, Supra, note. 166.736 n. 1233.
269 C'est le fait d'avoir « sciemment livré un produit ou fournit un service autre que celui qui lui aura été
demandé sous une marque enregistrée» (Article. L. 716-10 b du CPI).
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Au Canada, la confusion est définie par l'article 6 de la Loi sur les
marques de commerce (LMC)270, elle « sera caractérisée lorsque l'utilisation
du nom de domaine peut violer le droit exclusif du titulaire du droit sur la
marque si l'emploi271 de la dite marque par le tiers non autorisé créé la
confusion »272.
On remarque aUSSI que la procédure administrative a de même
sanctionnée les actes de reproduction ou d'imitation en les considérant
comme des actes de contrefaçon. Ainsi l'ajout du terme « sucks »273, du
radical « diorfashion » 274 jugé similaire à Dior de même que les fautes de
frappe (typosquatting)275 ont tous été considérés comme des actes de
reproduction ou d'imitation.
270 «En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la conjùsion, le
tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans
laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation
ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. »
271 Article 4 de la loi sur les marques de commerce (LMC).
272 J. MORLEC, Supra, note. 100, p. 19/35.
273 WIPO Administrative Panel Decision, Société Accor v. M. Philippe Hartmann, Case No. D2001-0007
(Consulté le 19/3/2006)
274 WIPO Administrative Panel Decision, Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc. Case No. D2000-
0022 (Consulté le 19/312006)
275 Le typosquatting « est une pratique déloyale consistant en l'enregistrement de noms de domaine dont
l'orthographe est proche des noms connus afin de dévier une partie du trafic destinée à ces sites notoires
en tirant partie des fautes de frappe des internautes» v. LegalBizNext, «Etats-Unis: 30 mois de prison
pour un typosquatteur ! (Actu)>> (2004), disponible à : http://w\vw.legalbiznext.com/cgi-bin!news
/viewnews.cgi'!category=aJl&id= 10783 ?9S63(Consulté le 19/3/2006).
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Au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle,
l'action en contrefaçon est possible, indépendamment de l'existence d'un
risque de confusion dans l'esprit du public, dans le cas où l'autorisation
du titulaire de la marque n'est pas accordée pour les actes énumérés
dans cet article276 .
En revanche, le risque de confusion sera exigé si l'autorisation du
propriétaire n'est pas accordée pour les actes suivants:
« la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que
l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services
similaires à ceux désignés dans l'enregistrement; l'imitation d'une
marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou
services identiques ou similaires à ceux désignés dans
l'enregistrement »277.
L'appréciation de cette confusion doit se faire par rapport au
consommateur (au public) d'attention moyenne278 . Il revient après tout
au juge d'apprécier selon les faits, l'existence d'un risque de confusion.
276 Selon l'article. L. 713-2 CPI: « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a) la reproduction,
l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: « formule, façon, système,
imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services
identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) la suppression ou la modification d'une marque
régulièrement apposée ».
277 Article. L. 713-3 CPI; v. aussi, Tribunal de Grande Instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du
(2 avril 2001), SA Zebank / Sté 123 Multimédia Canada Ud et SA 123 Multimédia, disponible à :
http://www.legalis.net/breves-article.php3.?id article=352 (Consulté le 19/3/2006).
278 Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du (16 octobre 2001), SA
Air France / Robert F., Sté Interdart Lirnited, disponible à : http://www·.legalis.net!breves-
article.php3?id article=295 (Consulté le 19/312006).
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Il faut noter qu'il suffit que le nom de domaine soit enregistré comme une
marque, pour être protégé contre toute usurpation, même s'il n'a pas fait
1'0bjet d'une exploitation effective279 .
c) - La protection par l'une des deux actions écarte t-elle la
possibilité d'avoir recours à l'autre?
Les tribunaux ont considérés que l'action en concurrence déloyale visant
à protéger les signes distinctifs contre des actes de contrefaçon, touchant
à une reproduction pure et simple ou une imitation, n'est considérée pas
comme subsidiaire à l'action en contrefaçon28o . Elles n'ont pas hésité, de
même à engager la responsabilité civile de l'auteur de la contrefaçon281 .
279 A. CHAVANNE et 1.-1. BURST, Supra, note. 165, p. 712 n. 1201 et p. 835 n. 1374.
280 A. CHAVANNE et 1.-1. BURST, Supra, note. 165, p. 712 n. 1201 et p. 688 n. 1173; Dans le même
sens v. Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du (7 septembre
2001), Comité interprofessionnel du vin de Champagne c. Rockynet Corn Inc, Saber Entreprises Inc,
disponible à : http:hV\vw.legalis.net/breves-artide.php3?id artic1e=30J (Consulté le 19/3/2006)
281 Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du (31 janvier 2000), Les Trois Suisses
France, SNC 3.S.H Helline (demandeurs), Redcats. La Redoute, Quelle La Source (demandeurs en
intervention volontaire) c. Sarl Axinet Communication, Francine G., Eric G. et Jérôme G. disponible à :
http: !www.legalis.net!breves-article.php3?id article=400 (Consulté le 21/3/2006)
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Dans l'affaire l'Odyssée, l'action en responsabilité civile, basée sur des
faits distincts, a pu être engagée malgré l'existence de l'action en
contrefaçon282 .
Pour conclure, la protection par l'action en contrefaçon n'écarte pas la
possibilité de la protection par l'action en responsabilité civile, et par
contre celle de la responsabilité civile n'est pas considérée comme
supplétive à l'action en contrefaçon.
282 Tribunal de commerce de Grenoble Jugement du (2 décembre 2002), Sarl Odyssée Interactive / Sa L'Ile




« In Cyberlaw, the borderless Intemet becomes bordered, bordered
laws become borderless, the regulation of code becomes regulated
code, and self-regulation becomes industry consultation, as
govemment shifts toward a more traditional regulatory approach.
This vision of cyberlaw exacerbates competing policy tensions,
pitting govemment against govemment, govemment against
industry, and govemment against citizen »283.
L'effort jurisprudentiel ne suffit pas à lui seul pour régler les problèmes
du cyberespace, preuve en est le recours à l'analogie au régime des
marques de commerce pour assurer la protection des noms de domaine.
Malgré l'importance du respect des éléments de rattachement et la
nécessité pour chaque État de statuer sur les conflits qui marquent
certains éléments de rattachement à sa loi nationale, néanmoins, et vu le
caractère international des litiges relatifs aux noms de domaine, l'utilité
de l'élaboration de conventions internationales s'avère être une
nécessité. Toutefois cette démarche souffre de la lenteur des processus
de ratification des conventions par les multiples pays signataires.
Néanmoins, malgré son caractère international, la protection offerte par
rOMPI, ne peut être considérée comme protectrice des noms de domaine
puisqu'elle est limitée à la protection des droits antérieurs qui se
trouvent usurpés par les enregistrements abusifs des noms de domaine.
283 M. GEIST, Supra, note. 227, p. 332.
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Malgré les avantages que soulève la voie extrajudiciaire relative au
règlement des litiges touchant aux noms de domaine, cette dernière
soulève plusieurs inconvénients, d'où par exemple, la remise en
question du caractère équitable offert par cette procédure administrative
qui n'offre pas de voies de recours internes dans la procédure elle-même
et qui ne laisse aux parties que le choix de faire des recours au sein de la
procédure judiciaire étatique.
La possibilité du recours judiciaire contre la décision prise par le panel,
semble venir combler les lacunes posées par l'application de la procédure
administrative et constitue une présomption que les décisions
administratives ne lient pas les tribunaux judiciaires.
Ainsi on peut dire que, la procédure administrative, dans toutes ses
hypothèses, ne peut pas être considérée comme une procédure complète
et alternative à la procédure judiciaire. Toutefois, il ne faut pas oublier
que c'est le caractère limité de la procédure administrative qui
caractérise cette dernière et lui confère une certaine efficacité.
Enfin, « s'il y aurait quelque naïveté à imaginer un droit planétaire »284 et
de « vouloir tout régenter, ... de manière uniforme »285, il faut à tout prix
améliorer la protection des noms de domaine en remédiant aux
inconvénients nés de l'absence de régime juridique propre et aux lacunes
des procédures judiciaires ou extrajudiciaires.
284 M. VIVANT, C. LE STANC, L. RAPP, M. GUIBAL, J.-L. BILaN, et L. COSTES, Supra, note. 86,
p. 1466, n. 2556.
285 M. VIVANT, C. LE STANC, L. RAPP, M. GUIBAL, J.-L. BILaN, et L. COSTES, Supra, note. 86,
p. 1466, n. 2557.
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Il faudrait au-delà des lois nationales des États, qui portent parfois un
caractère imposable ou Il quasi-universel »286, pOUVOIr Il régenter»
quelques aspects liés aux noms de domaine de façon transnationale. La
solution d'une Il lex mercatoria électronique Il ou simplement Il lex
electronica »287 semble être opportune à ce niveau afin de résoudre, d'une
manière uniforme, et à travers des règles plus souples, des points
spécifiques aux litiges relatifs aux noms de domaine.
Ainsi dit, les États sont invités à assurer une protection légale spécifique
aux noms de domaine vis-à-vis des autres signes distinctifs, afin de
rendre leur protection aussi importante que celle conférée à la marque de
commerce. L'utilité de l'élaboration de conventions internationales afin
de réglementer le nom de domaine s'avère inévitable.
286 PAUL MüRISSETTE, «Les dérives d'un droit satellite », Lex Electronica, vol. 10, n02, (Été 2005),
p.20,
287 Semblable aux règles d'UNIDROIT par exemple.
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